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RESUMO

O presente trabalho busca analisar a figura das Patent Trolls, entidades que, em si, ndo
produzem ou exercem as suas patentes de invencao, mas utilizam destas para reivindicar valores
contra entidades que efetivamente fornecem bens ou servicos. Nesse contexto, o objeto do
trabalho € determinar os motivos determinantes da ocorréncia de Patent Trolling, além de
investigar uma possivel atuacdo no Brasil, explorando as formas pelas quais o0 ordenamento
brasileiro enfrentaria as Patent Trolls. Inicialmente, é elaborada uma anélise comparativa entre
0 modelo adversarial e inquisitorial de processo, com o intuito de delimitar possiveis motivos
da predominéncia de Patent Trolls nos Estados Unidos. Em seguida, é apresentada a figura da
Patent Troll, explorando sua terminologia, atuacdo e desdobramentos no cenario processual,
extrajudicial e administrativo. Na sequéncia, é analisada a Patent Troll no cenario brasileiro,
investigando uma possivel atuacdo, bem como, institutos juridicos relevantes. Os métodos
empregados sdo o hipotético-dedutivo e comparativo, sendo utilizada uma pesquisa
bibliogréafica, documental e jurisprudencial. As conclusdes do trabalho indicam que o fendbmeno
das Patent Trolls é um reflexo de diversos fatores do ordenamento norte-americano,
notadamente processuais, administrativos, culturais e ideoldgicos. Nesse contexto, verifica-se
que Patent Trolls ndo representam um grande risco ao ordenamento juridico brasileiro, todavia,
sua analise propde interessantes debates acerca do papel do ordenamento juridico na protecédo
a propriedade intelectual, e seus reflexos no ambiente de mercado.

Palavras-chave: Patent Troll. Patente. Abuso de Direito. Concorréncia.



ABSTRACT

The following work seeks to analyze the figure of Patent Trolls, entities that in themselves do
not produce or exercise their invention patents, but use them to claim values against entities
that effectively supply goods or services. In this context, the object of the work is to determine
the motives for the occurrence of Patent Trolling, in addition to investigating a possible action
in Brazil, exploring the ways with which the Brazilian legal order would face Patent Trolls.
Initially, a comparative analysis between the adversarial and inquisitorial process model was
elaborated, in order to delimit possible reasons for the predominance of Patent Trolls in the
United States. Next, the figure of the Patent Troll is presented, exploring its terminology,
activities and repercussions in procedural, extrajudicial and administrative scenarios. In
sequence, the Patent Troll is analyzed in the Brazilian scenario, investigating a possible
operation, as well as relevant legal institutes. The methods used are hypothetical-deductive and
comparative, using a bibliographical, documentary and jurisprudential research. The
conclusions of the study indicate that the phenomenon of Patent Trolls is a reflection of several
factors in the North American legal order, especially procedural, administrative, cultural and
ideological. In this context, it is verified that Patent Trolls do not represent a great risk to the
Brazilian legal system, however, its analysis proposes interesting debates about the role of the
legal order in the protection of intellectual property, and its reflexes in the market environment.

Keywords: Patent Troll. Patent. Abuse of Rights. Competition.
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1 CONSIDERACOES INICIAIS

O presente trabalho pretende apresentar e analisar a figura da Patent Troll, termo
popular criado por uma funcionaria da empresa Intel que, em meados da década de 1990,
associou o0 antigo conto noruegués dos trolls, criaturas miticas que se escondiam em baixo de
pontes e cobravam injustos pedagios de todos que pretendiam cruzé-las, a um novo tipo de
mercado que vinha crescendo nos Estados Unidos: a litigacdo de patentes por empresas que nao
utilizavam estas patentes ou sequer pretendiam as utilizar. Tais como os trolls da lenda, estas
entidades impediriam e prejudicariam os que pretendessem usar as tecnologias previstas em
suas patentes, a despeito de ndo as utilizarem e, frequentemente, ndo sendo sequer as
responsaveis por sua criagdo’.

A despeito de certa discussao acerca da definicdo do termo, Patent Trolls, para os fins
deste trabalho, seriam entidades especializadas na aquisicdo de diversas patentes,
frequentemente compradas de empresas em dificuldades econdmicas, com fim exclusivo de
reinvidicar estes direitos de exclusiva contra possiveis infringentes. A pratica se mostra
particularmente proeminente no mercado de software dos Estados Unidos, em face da frequente
concessao de patentes de descri¢des vagas e demasiadamente abrangentes.

Desta forma, empresas Patent Trolls ndo promovem qualquer inovagdo ou, sequer,
produzem os produtos dos quais detém os direitos de exclusiva, adquirindo lucro com base em
litigacdo que excede substancialmente o valor e extensdo da patente adquirida. Tendo em vista
os elevados custos da litigacdo de patentes nos Estados Unidos, a grande maioria das empresas
alvo da litigacdo das Patent Trolls acabam por optar pela resolugédo extrajudicial, mesmo que a
acao nao tenha fundamentos adequados, uma vez que, frequentemente, o acordo se mostra mais
célere e econdbmico do que o processo judicial, mesmo que se adquirisse a vitoria. Estima-se
que, entre 1990 e 2010, processos de Patent Trolls foram responsaveis por prejuizos aos
supostos infringentes no montante de meio trilhdo de dolares, sendo que, entre 2006 e 2010, os
prejuizos atingem uma média de 80 bilhdes de dolares por ano?.

Tendo em vista que este fendbmeno foi objeto de pouquissimo estudo da academia
nacional, intenta-se, no presente estudo, investigar as causas e praticas destes atores. Nesse
contexto, o objetivo central do trabalho € identificar os motivos determinantes da ocorréncia de

Patent Trolls nos Estados Unidos e analisar uma eventual atuagéo no ordenamento brasileiro.

! WILD, Joff, The real inventors of the term “patent troll” revealed, IAM Magazine, p. 1-2, 2008.

2 BESSEN, James; MEURER, Michael J.; FORD, Jennifer Laurissa, The Private and Social Costs of Patent Trolls,
Social Science Research Network, v. 1, 2011, p. 26.
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Entende-se que tal estudo pode propor interessantes conclusdes académicas na seara
administrativa, processual e legal.

Especificamente, pretende-se i) Aproximar-se do conceito mais adequado de Patent
Trolling; ii) Delimitar os principais métodos de atuacdo das Patent Trolls; iii) Identificar as
causas determinantes na proliferagédo do fendmeno de Patent Trolling no Estados Unidos; iv)
Analisar a possivel atuagdo destas entidades no Brasil, e eventuais métodos para as combater.

Para tanto, primeiramente sera realizada uma analise dos modelos processuais norte-
americano e brasileiro, utilizando os modelos ideais adversariais e inquisitoriais a fim de, por
meio de uma andlise comparativa, delimitar fatores no ordenamento norte-americano que séo
relevantes para a discusséo das Patent Trolls.

Apbs, serd explorada a figura da Patent Troll, estabelecendo uma defini¢do adequada
ao fendmeno, examinando os seus métodos de atuacdo, bem como, explorando o debate acerca
dos efetivos danos destas entidades, verificando argumentos pro e contra Patent Trolls. Serdo
analisadas praticas como i) “privateering”, fendmeno manifestado quando uma empresa
pretende aumentar sua posi¢cdo comercial no mercado ou atacar e prejudicar seus competidores
por meio de uma empresa terceiro, de forma a ndo danificar sua reputacéo; ii) Forum Shopping,
pratica de escolha de jurisdi¢fes mais simpatizantes para ingresso de ac¢des; iii) nuisance-value
settelment tética configurada quando um litigante pretende auferir lucros, com base em um
processo ou uma defesa sem mérito, ao oferecer um acordo de valor inferior aos custos que a
parte contraria teria para repudiar o mérito ou a defesa em julgamento.

Posteriormente serd explorada a atuacdo das Patent Trolls no cenéario extrajudicial,
dentro do settlement norte-americano, verificndo as razées pelas quais se trata do caminho mais
utilizado pelas trolls. Ademais, pretende-se averiguar os motivos pelos quais a frequéncia de
acordos nos EUA, especificamente na area de patentes, supera 90%°.

De outra parte, sera investigada a area administrativa de concessdo de patentes nos
Estados Unidos, questionando se ha, efetivamente, uma tendéncia a concessdo de patentes
vagas ou abstratas utilizadas por trolls.

Por fim, sera apresentado uma analise comparativa das circunstancias elencadas no
sistema brasileiro, a fim de determinar as razfes pela auséncia de atuacdo de Patent Trolls no
Brasil. Ademais, serdo apresentados institutos juridicos brasileiros que poderiam ser,

eventualmente, Uteis em casos de Patent Trolls, bem como, 0s poucos casos de atuacgéo de trolls

3 YOON, James C.; WILSON SONSINI GOODRICH & ROSATI, IP Litigation in United States, Stanford Law
School, 2016, p. 35.
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no Brasil. Em ultima instancia, pondera-se caso Patent Trolls sdo, efetivamente, um risco ao
ordenamento juridico brasileiro.

A hipotese do trabalho é de que as causas da proeminéncia das Patent Trolls nos Estados
Unidos residem nas circunstancias especificas do cenario legal norte-americano. Ademais, no
caso de uma eventual atuacdo brasileira, entende-se que os institutos juridicos presentes no
ordenamento juridico brasileiro, sejam eles o abuso de direito, licengca compulsoria, nulidade
de patentes, condenacdo em litigacdo de ma-fé e infracdo a ordem econémica, podem se mostrar
como Uteis para combater a pratica de Patent Trolling.

Empregar-se-a 0 método hipotético-dedutivo, utilizando os conceitos analisados para
delimitar os causas e préticas das Patent Trolls. De outra parte, se utilizara do método
comparativo para determinar as diferencas entre os sistemas administrativo, processual e
extrajudicial americano e brasileiro, a fim de estipular os motivos da predominante incidéncia
do Patent Trolling nos Estados Unidos. Para tanto, sera utilizada uma pesquisa bibliogréfica,
documental e jurisprudencial. A doutrina serd buscada no escopo do Direito de Propriedade
Intelectual, no Direito da Concorréncia e no Direito Comparado, sendo Gtil no escopo deste

trabalho a analise de produc@es nacionais e estrangeiras, notadamente a doutrina americana.
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2 AS FAMILIAS DE DIREITO

Preliminarmente a apreciacdo dos sistemas processuais norte-americano e brasileiro,
cabe uma suscinta analise acerca das Familias de Direito que os d&o estrutura, ou seja, conforme
conceituado por René David, as familias do Civil Law, ou romano germanico, e Common Law?*.

Esta divisdo é elaborada tendo em vista, de acordo com Luis Fernando Sgarbossa e
Gezicla Jensen, os “elementos constantes, verdadeiros tracos distintivos entre os diversos
agrupamentos de sistemas juridicos nacionais (ordenamentos)”®. Assim sendo, a despeito da
vasta diversidade de regras nos ordenamentos juridicos nacionais, “as técnicas que servem para
as enunciar, a maneira de as classificar, os modos de raciocinio usados para as interpretar,
resumem-se, pelo contrario, a certos tipos, que sdo em niimero limitado™®.

Em sintese, os sistemas do Common Law e Civil Law foram formados a partir do
contexto historico-cultural de suas respectivas sociedades, transformando o meio pelo qual o
Direito foi estabelecido’.

Os paises aderentes ao Civil Law, dentre eles os paises da Europa continental e os por
estes colonizados®, remetem seus principios mais basicos ao Direito Romano, resguardando a
primazia da lei como fonte de direito®, sendo estas leis “regras de conduta” para o bom
funcionamento da sociedade!®. Nesse sentido, o papel da jurisprudéncia seria secundario na
formagdo do ordenamento, sendo que “buscar-se-d0 0s julgamentos das cortes e tribunais se
houver lacuna na lei, ou possibilidade de mais de uma interpretacdo. Assim é que a
jurisprudéncia serve muito mais o papel de intérprete da lei do que o de criadora dela”!!,
Ademais, o magistrado, em principio, ndo se encontra vinculado ao precedente judicial,
podendo, ao se debrucar no caso concreto, proferir julgamento diverso de seu antecessor sem

ocasionar ilegalidade ou ilegitimidade®?.

4 DAVID, René, Os Grandes Sistemas do Direito Contemporaneo, 5. ed. Sdo Paulo: Martins Fontes, 2014. p.
23.

> SGARBOSSA, Luis Fernando; JENSEN, Geziela, Elementos de Direito Comparado - Ciéncia, Politica
Legislativa, Integracéo e Pratica Judiciaria, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008. p. 96.

® DAVID, Os Grandes Sistemas do Direito Contemporéneo, p. 21.

" MARINONI, Luiz Guilherme, Aproximagdo Critica Entre as Jurisdi¢oes de Civil Law e de Common Law e a
Necessidade de Respeito aos Precedentes no Brasil, Revista da Faculdade de Direito - UFPR, 2009.

8 DAVID, Os Grandes Sistemas do Direito Contemporaneo, p. 23-24.

% Ibid., p. 142.

10 1pid., p. 23.

1 VIEIRA, Andréia Costa, Civil Law e Common Law Os Dois Grandes Sistemas Legais Comparados, Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2007. p. 219.

12 pid., p. 131.
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O surgimento deste sistema, da forma como é reconhecido atualmente, remonta ao
século XIIl com a reintroducdo do estudo do direito romano nas universidades da Europa
continental. Inicialmente, hd um predominio da doutrina e do direito consuetudinario como
orientadores do direito®3, contudo, a evolugdo dos direitos nacionais e a eventual criagcio da
escola do direito natural quebram o paradigma da supremacia do monarca e desenvolvem o
principio regulador da familia romana-germanica, seja ele a primazia da lei escrita como fonte
de direito*.

O contexto histérico do Common Law, por sua vez, tem sua fundacao na conquista da
Inglaterra pelos normandos em 1066. A presenca de uma forca centralizada e experiente na
atuacdo de administracdo, o ducado da Normandia, marca o inicio da construgdo de um direito
comum a toda a Inglaterra, que eventualmente instituiria o sistema do Common Law?™®.

Este sistema foi formado pelo trabalho coletivo dos juizes ingleses na necessidade de
resolucdo de litigios, consequentemente, “a regra de direito da common law, menos abstrata que
aregra de direito da familia romano-germanica, € uma regra que visa dar solugdo a um processo,
e ndo formular uma regra geral de conduta para o futuro”®, A vista disso, 0 ordenamento do
Common Law é distintamente voltado a pratica e, dada a sua origem como método de solucédo
de conflitos para com o governo monarquico, primariamente fundamentado no direito
publico?’.

Em contraste, o Civil Law é marcado pela segmentacdo entre o direito pablico e o direito
privado, distin¢do estranha ao Common Law. Esta diviséo, sob a 6tica do Civil Law, se sustenta
na ideia de que as relacbes entre governantes e governados merecem regramento distinto
daquelas entre privados, visto ser mais simples a imposicéo do direito as relacBes privadas do
que ao Estado que detém do monopdlio da forca®®. De fato, em sua concepgéo, o direito do
Civil Law visava regular os conflitos entre os individuos da comunidade, dessa forma, todas as
areas deste direito tem suas bases nos principios do direito civil®®.

Enquanto o Civil Law adota a primazia da lei como fonte de direito, o Common Law se

caracteriza pela prevaléncia da jurisprudéncia, seguida pela lei, o costume, a doutrina e a

13 DAVID, Os Grandes Sistemas do Direito Contemporéneo, p. 35-36.

% 1bid., p. 64-66.

15 1bid., p. 355-359.

18 Ipid., p. 25.

17 SGARBOSSA; JENSEN, Elementos de Direito Comparado - Ciéncia, Politica Legislativa, Integracéo e
Pratica Judiciaria, p. 113.

18 1bid., p. 85.

19 1pid., p. 23.
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razdo?. Vale salientar que a teoria do Common Law ndo se confunde com o Direito dos Casos
ou stare decisis, que consagra o precedente vinculante??, por certo, a atuagdo do Common Law
precede em varios séculos o desenvolvimento do stare decisis?.

Com efeito, a doutrina do stare decisis, hoje uma caracteristica marcante do sistema do
Common Law, estabelece que uma matéria de direito deve ser julgada da mesma forma em
subsequentes casos judiciais, a fim de conceder uniformidade a jurisprudéncia. Outrossim, a
stare decisis prescreve a vinculacdo dos tribunais inferiores as decisfes dos tribunais superiores,
fixando uma hierarquia de julgamento?.

De toda a sorte, a lei ainda figura como fonte relevante no ordenamento, porém
“especificamente na Inglaterra, tudo aquilo que se denomina lei [...] — 0S estatutos, Atos do
Parlamento, dentro outros — s6 passam a fazer parte do corpo do common law quando sao
reafirmados judicialmente. Até entdio, sdo consideradas meras normas abstratas”?,

Igualmente ao Civil Law, o sistema do Common Law observou ampla difuséo
internacional em face do processo de colonizagdo?. Para os fins deste estudo, é de particular
interesse a recepcdo introduzida nos Estados Unidos, e a forma com que esta recepcao afetou
os sistemas do Common Law. Tal analise, porém, se destina ao proximo enunciado deste

trabalho.

3 ANALISE COMPARATIVA SISTEMA ADVERSARIAL E SISTEMA
INQUISITORIAL.

Os Estados Unidos da América tém por base processual a familia do Common Law,
devido ao processo de colonizacdo pela Inglaterra. Entretanto, a sua aplicacdo deste sistema se
diferencia substancialmente do utilizado por sua antiga metrépole?®, ao ponto que alguns

doutrinadores consideram o sistema processual norte-americano como um sistema misto?’.

20 DAVID, Os Grandes Sistemas do Direito Contemporéneo, p. 416.

2L VIEIRA, Civil Law e Common Law Os Dois Grandes Sistemas Legais Comparados, p. 219.

22 MARINONI, Aproximagao Critica Entre as Jurisdi¢des de Civil Law e de Common Law e a Necessidade
de Respeito aos Precedentes no Brasil, p. 7.

23 DAVID, Os Grandes Sistemas do Direito Contemporéneo, p. 428-429.

24 V/IEIRA, Civil Law e Common Law Os Dois Grandes Sistemas Legais Comparados, p. 219.

25 DAVID, Os Grandes Sistemas do Direito Contemporéneo, p. 25.

%6 DAVID, Os Grandes Sistemas do Direito Contemporéneo, p. 26.

27 SGARBOSSA; JENSEN, Elementos de Direito Comparado - Ciéncia, Politica Legislativa, Integracédo e
Pratica Judiciaria, p. 112.
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De fato, o sistema norte-americano ndo surgiu a base do direito costumeiro da regido,
como o direito inglés, mas como uma evolugéo do direito matriz de sua metrépole?®. Assim
sendo, o ordenamento contém divergéncias que o caracterizam como sistema distinto, tais como
a presenca de uma constituicdo escrita, traco acolhido do sistema do Civil Law, uma forte
divisdo federativa do poder estatal, e a presenca de uma Corte Suprema que julga matérias
constitucionais?®. Outrossim, em divergéncia ao sistema do Common Law tradicional, ha uma
maior valoracdo da lei escrita como fonte de direito, embora ainda se trate de um direito
essencialmente jurisprudencial®.

N&o obstante, se impde o0 estudo dos institutos processuais norte-americanos a fim de
determinar os motivos da predominante ocorréncia de Patent Trolling em seu ordenamento, ao
contrario do que ocorre, de maneira geral, no cenario europeu e sul-americano.

Importante salientar que o presente trabalho ndo pretende fazer uma analise exaustiva
acerca dos modelos processuais. Usa-se esta dicotomia adversarial/inquisitorial a fim de
determinar os principais fatores que podem justificar a forte presenca de Patent Trolls no
cenario norte-americano, e a sua relativa auséncia no cenario brasileiro.

Isto posto, cabe, incialmente, explorar o modelo procedimental americano, a sua matriz
ideoldgica no sistema adversarial. Com efeito, o ordenamento americano, tal como todos 0s
outros ordenamentos nacionais, ndo pode ser considerado puramente um sistema adversarial,
visto ndo existir no mundo concreto “modelos puros”. Contudo, o estudo dos modelos
processuais como ferramenta didatica e comparativa ainda se mostra util, ou, como salienta
Michele Taruffo:

As coisas podem assumir configuracéo diversa, e a comparagdo pode tornar-se mais
interessante e mais frutifera, se se tomam em consideracdo ndo s6 normas especificas
(ou normas especificas "isoladamente” vistas), mas modelos processuais. N&o € o caso
de aprofundar aqui a discussdo metodol6gica acerca da nog¢do de "modelo": creio
suficiente registrar, de um lado, que a construcdo de "tipos ideais" dos diversos
ordenamentos pode estabelecer um nivel de analise no qual o confronto é possivel e
produtivo, evitando perder-se na massa infinita dos pormenores; de outro lado, que é
possivel construir modelos de varidvel amplitude e dimensdo e com variavel
contelido. Pode-se pensar, por exemplo, em modelos do processo de conhecimento ou
do processo cautelar, em modelos probatérios, em modelos de organizagdo judicidria,
como igualmente em modelos de contetido bem mais amplo ou bem mais restrito3!.

28 DAVID, Os Grandes Sistemas do Direito Contemporéneo, p. 26.

29 MARCELO GARCIA DA CUNHA, Notas Comparativas entre o Sistema Adversarial Norte-Americano e o
Sistema Inquisitorial : Qual Sistema estd mais Direcionado a Fazer Justica, Revista de Processo, v. 249,
n. Novembro 2015, p. 2.

30 DAVID, Os Grandes Sistemas do Direito Contemporaneo, p. 477.

31 TARUFFO, Michelle, Observagdes sobre os Modelos Processuais de Civil Law e de Common Law., Revista
de Processo, v. 110, p. 141-158, 2003.
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A comparacdo entre o sistema adversarial e inquisitorial tem sua origem na legislagdo
europeia do século XII. O procedimento adversarial poderia apenas ser iniciado pela atuacao
da parte privada (conhecido como 0 processus per accusationem), enquanto 0s atos
procedimentais inquisitoriais poderiam ser propostos de oficio pelo judiciario (conhecido como
processus per inquisitionem). Esta distingdo evoluiu no cenario medieval para referir ao papel

do magistrado na instrugdo no processo®?. Salienta Barbosa Moreira:

O confronto entre civil law e common law tem sido feito por diversos prismas. No
campo do processo, ¢ critério recorrente o que se tira da “divisdo do trabalho” entre
juiz e partes (rectius: entre juiz e advogados das partes) na instrugdo probatoria.
Adverte-se ai uma diferenca de acentuacdo: os ordenamentos anglo-saxonicos
atribuem a tarefa principalmente aos advogados, enquanto nos da familia romano-
germanica assume relevancia maior o papel do 6rgao judicial. Cunharam-se até
denominagdes, no ambito do common law, para assinalar o contraste: ao processo do
tipo dominante na familia romano-germéanica chama-se “inquisitorial”, ao outro tipo
“adversarial”. A evidéncia, jamais existiu e com certeza jamais existira ordenamento
processual “quimicamente puro”: todos combinam, em variavel dosagem, elementos
de ambos os tipos. Apesar do generalizado reconhecimento desse fato, porém,
subsistem na literatura a nog&o da diversidade e 0 uso das expressdes tradicionalmente

empregadas para indica-1a%3.

A familia do Common Law historicamente adotou o sistema adversarial tanto no
processo civil como penal®*. Este sistema é caracterizado pelo protagonismo das partes no
prosseguimento do processo, restando ao juiz um papel passivo e secundario na busca da
solucdo do litigio. Nestes moldes, um tipico processo adversarial é controlado e organizado
pelas partes, incumbindo exclusivamente a estas a apresentacdo de evidéncias ao caso e a
refutacdo das provas expostas pela parte adversaria®. De outra parte, a0 magistrado atribui-se
a funcdo de decidir o caso com base nos fatos apresentados pelas partes, atuando como uma
espécie de moderador do processo, assegurando o procedimento regular da lide, sendo vedada,
contudo, a “determinacao ex officio de produgdo de provas ou mesmo a investigacao de fatos
juridicos relevantes ao julgamento da causa, sob pena de comprometimento de sua

imparcialidade™®.

32 FRANCESCO, Parisi, Rent-seeking through litigation: adversarial and inquisitorial systems compared,
International Review of Law and Economics, v. 22, n. 2, 2002. p. 194-195.

33 MOREIRA, José Carlos Barbosa, O Processo Civil Contemporaneo: um enfoque comparativo, Revista da
EMERJ, v. 6, n. 24, p. 55-69, 2003, p. 57.

3 pPARISI, Rent-seeking through litigation: Adversarial and inquisitorial systems compared.

35 bid., p. 195.

3 BOTELHO, Guilherme, Os poderes processuais do juiz em perspectiva comparada, Revista de Processo,
v. 243, p. 483-504, 2015, p. 2.
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E neste sentido que o modelo processual adversarial é frequentemente associado com a
imagem de uma competicdo, sendo seu foco o de proporcionar a igualdade entre as partes nesta
disputa e, nesse contexto, a passividade do julgador seria aspecto necessario para garantir a
imparcialidade e consequente justica de sua decisio®’.

De outra parte, os ordenamentos adeptos a familia do Civil Law, historicamente se
aproximaram do modelo inquisitorial, qualificado pela forte atuacdo do magistrado na
conducéo do processo, sendo este o principal responsavel pela investigacao probatdria e sendo
capaz de determinar diversas medidas ex oficio, ou seja, sem o prévio requerimento pelas
partes®,

Isto posto, em um tipico procedimento inquisitorial o juiz detém de um papel ativo no
processo, sendo o responsavel pela organizacdo e rumo do procedimento de instrucdo. Com
efeito, 0 magistrado € capaz de livremente decidir o peso e valor das evidéncias coletadas,
agindo de forma independe das mocgdes propostas pelas partes a fim de concretizar seu livre
convencimento. O 6rgdo judicial é, inclusive, apto a investigar os fatos com base em sua préopria
iniciativa, frequentemente conduzindo o interrogatério de testemunhas e elaborando
guestionamentos proprios. Este envolvimento ativo do 6rgao judicial no procedimento evita a
formacéo de dois pontos de vista distintos conforme ocorre no procedimento adversarial, visto
a centralizacéo da instrugdo probatoria®.

Diretamente relacionados a estes modelos séo os ditos principio dispositivo e principio
inquisitivo do processo, estes fazem referéncia a atribuicdo de poderes ao juiz. Logo, quanto
maior a liberdade das partes na atuacao e investigacdo probatéria do litigio maior influéncia do
principio dispositivo, enquanto a maior atividade do magistrado no controle do processo
representa a maior predominancia do principio inquisitivo®. Estes principios funcionam como
fundamentos na criagdo de institutos juridicos, sendo que “Nada impede que o legislador, em
relagdo a um tema, encampe o ‘principio dispositivo’ e, em relagdo ao outro, o ‘principio
inquisitivo’**. Dessa forma, em um modelo adversarial ha uma maior dispositividade do

ordenamento, enquanto em um modelo inquisitorial predomina a inquisitoriedade*?.

37 MARCELO GARCIA DA CUNHA, Notas Comparativas entre o Sistema Adversarial Norte-Americano e o
Sistema Inquisitorial : Qual Sistema estda mais Direcionado a Fazer Justica, Revista de Processo, v. 249,
n. Novembro 2015, p. 5.

38 pARISI, Rent-seeking through litigation: Adversarial and inquisitorial systems compared.

39 Ibid.

40 DIDIER JUNIOR, Fredie, Os trés modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo, Revista
de Processo, v. 198, n. 36, p. 207-217, 2011, p. 208-209.

41 1bid., p. 209.

“2 |bid., p. 208-209.
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O modelo processual presente em determinado direito tende a ser representativo da
cultura e da ideologia de sua sociedade. Portanto, uma cultura que detenha de um maior respeito
a liberdade individual e ao livre arbitrio pode tender ao modelo adversarial de processo por
valorizar a baixa intervencédo do Estado nas decis@es privadas. Por outro lado, uma cultura que
concebe o processo, primariamente, como area de interesse publico, compreendendo que a
atuacdo do Estado é a mais adequada para atingir a justica material da decisao, pode tender ao
modelo inquisitorial de processo. Estas decisdes culturais refletem diretamente nos poderes do
magistrado, o concedendo uma atuagdo mais ou menos ativa no processo*s.

Este ponto suscita um frequente debate no topico de modelos processuais, seja este o da
efetividade dos respectivos modelos de encontrar a verdade dos fatos.

Mirjan Damaska sustenta que o método investigativo inquisitorial se inclui em um
paradigma semelhante ao de uma investigacdo cientifica, em que ha o entendimento de que
existe apenas uma verdade concreta. Por outro lado, a investigacdo adversarial vislumbra a
verdade como uma questdo de interpretacdo, utilizando o método dialético para determinar a
verdade®. Estas perspectivas diversas refletem no papel do magistrado. No modelo
inquisitorial, o conhecimento e atuacdo no caso por parte do juiz ndo comprometeria sua
imparcialidade, visualizado a figura de um cientista investigando imparcialmente as diversas
possiveis teorias. Dessa forma, apenas quando ha interesse pessoal, ou quando sua mente esta
fechada ao caso, que seria possivel considerar a desqualificacdo do juiz. De outra parte, para o
sistema adversarial o conhecimento prévio e a investigacdo sdo mais frequentemente associadas
a parcialidade do juiz. As razfes para este entendimento se sustentam na compreensao que 0
tomador de decisdo, ao adquirir informacGes do caso fora do sistema dialético do processo,
julgara conforme sua prépria convic¢do e ndo conforme o vencedor do combate no litigio. Com
esta ocorréncia, as partes ndo possuiriam estimulo para apresentar o melhor caso possivel na
disputa®.

Nota-se que, no sistema adversarial, o magistrado, formalmente, ndo possui um
compromisso de encontrar a verdade dos fatos. O seu compromisso é tdo somente o de julgar o
processo nos moldes dos fatos apresentados pelas partes*®. Como mencionado, toda a instrucio

probatéria no processo adversarial é apresentado pelas partes, sendo formadas duas versdes

43 BOTELHO, Os poderes processuais do juiz em perspectiva comparada, p. 6-7.

a4 DAMASKA, Mirjan, Presentation of Evidence and Factfinding Precision, Faculty Scholarship Series,
p. 1083-1106, 1975, p. 1104-1105.

45 Ibid., p. 1105.

46 JoLOWICZ, Ja, Adversarial and inquisitorial models of civil procedure, International and Comparative Law
Quarterly, v. 52, n. 2, p. 281-295, 2003, p. 283-284.
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distintas dos fatos decorrentes da investigagdo de cada litigante. O sistema opera com a
presuncdo de que o interesse pessoal das partes ira direcionar as controvérsias de forma a
encontrar a verdade e a consequente decisdo justa*’. Nestes moldes, John Henry Wigmore,

sustenta que o “Cross-examination” ¢ “sem duvidas o melhor mecanismo legal ja inventado

para a descoberta da verdade™*8.

Esta presuncdo de que a verdade é melhor atingida com base na competicdo entre as

partes foi alvo de diversas criticas. Neste paradigma, Deborah L. Rhode entende que:

Ha numeras dificuldades com esta presuncdo. A primeira é que ela iguala justica
processual e justica substantiva. Presume-se que a parte que emergir vitoriosa da
disputa € correta. Porém, mesmo que ambas as partes sejam bem representadas, 0
resultado pode ser injusto porque a lei ou processo subjacente é falho. Riqueza, poder
ou preconceito podem inclinar resultados legais e legislativos. Tomadores de decisdo
podem ndo possuir acesso a informac@es relevantes; Grupos de interesse particular
podem exercer indevida influéncia na legislacdo governante; Preconceitos
inconscientes sobre raca ou género podem comprometer julgamentos do jdri; E regras
formais podem ser excessivamente ou insuficientemente inclusivas, pois 0s custos de
otimizagao sdo intensamente elevados*® *°,

Tecidas estas consideragdes, contudo, se verifica que analises tedricas de modelos ideias
de processo n&do encontram um predominio absoluto de um modelo em detrimento do outro®

52 Ademais, o entendimento é que, atualmente, os sistemas adversariais e inquisitoriais

47 JOHNSTON, Robert Gilbert; LUFRANO, Sara, The Adversary System As A Means of Seeking Truth and
Justice, The John Marshall Law Review, v. 35, p. 147-161, 2002, p. 147.

48 WIGMORE, John Henry, A treatise on the Anglo-American system of evidence in trials at common law:
including the statutes and judicial decisions of all jurisdictions of the United States and Canada, 5 v., 1923, p. 27.
Traducdo nossa. Original: “it is beyond any doubt the greatest legal engine ever invented for the discovery of
truth”.

49 RHODE, Deborah L., Ethies in practice: lawyers’ roles, responsibilities, and regulation, New York: Oxford
University Press, 2003, p. 9. Traducdo nossa. Original: “There are a number of difficulties with this assumption.
The first is that it equates procedural and substantive justice. Whatever emerges from the clash of partisan
adversaries is presumed to be just. But even if both parties are well represented, the result may be inequitable
because the underlying law or process is flawed. Wealth, power, and prejudice can skew legislative and legal
outcomes. Decision makers may lack access to relevant information; single-interest groups may exercise undue
influence over governing laws; unconscious race or gender bias may compromise trial judgments; and formal rules
may be under- or overinclusive because the costs of fine tuning are too great”.

50 Em similar critica, Marcelo Garcia da Cunha indica “A passividade e o distanciamento cognitivo do juiz em
relagdo ao suporte fatico-juridico do processo adversarial, elementos que lhe séo caracteristicos, oferecem maior
probabilidade, verificavel na pratica, a ocorréncia de distor¢des na apuracdo da verdade, visto que 0s instrumentos
de provas s&o livremente manipulados pelos advogados das partes [...] E certo que a esse problema ndo esté isento
o0 sistema inquisitorial, no qual igualmente se constatam, com frequéncia, uma abordagem e um tratamento
deliberadamente parcializados das provas, mas, nesse caso, 0s maiores poderes de ingeréncia do juiz servem como
fator corretivo ao uso desvirtuado das faculdades processuais que a lei confere as partes” DA CUNHA, Marcelo
Garcia, Notas Comparativas entre o Sistema Adversarial Norte-Americano e o Sistema Inquisitorial : Qual Sistema
esta mais Direcionado a Fazer Justica, p. 7.

1 FROEB, Luke M.; KOBAYASHI, Bruce H., Evidence production in adversarial vs. inquisitorial regimes,
Economics Letters, v. 70, n. 2, p. 267-272, 2001, p. 271.

52 BULL, Jesse, Costly evidence and systems of fact-finding, Bulletin of Economic Research, v. 61, n. 2, p. 103—
125, 2009, p. 122-123.
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convergiram em solugBes mistas>®, ndo deixando de ser relevante salientar que os praticantes
dos modelos de common law e civil law aparentam estar satisfeitos com seus respectivos
sistemas processuais®.

N&o se propde no escopo deste trabalho chegar a concluséo de qual modelo é mais eficaz
na busca da verdade, todavia, um ponto que merece destaque diz respeito aos custos da
litigagdo. Tal discussdo se destina a proxima se¢do em que se trata do modelo norte-americano

especificamente.

3.1 O PROCESSO AMERICANO E A SUA MATRIZ IDEOLOGICA

Sendo uma das principais referéncias do legalismo adversarial nos ordenamentos
nacionais, 0 modelo processual adversarial norte-americano civil é visto como consistente com
os principios de liberdade pessoal e igualdade que permeiam o ideal americano de justica, sendo
considerado vital para a protecdo da democracia e justica americana®. Marcelo Garcia da

Cunha, sobre o processo norte-americano, indica:

A ideia de que o Estado deve abster-se de intervir nas relagBes privadas dos seus
cidaddos, na economia de mercado e na livre iniciativa, elevada a principio inalienavel
das nag¢Bes que seguem a modelo liberal classico, encontra-se na base do processo
adversarial norte-americano, formatado sob a tradicdo da passividade judicial e da
ampla atividade das partes. Nesse modelo, o juiz, como agente estatal, deve manter
um distanciamento da arena litigiosa, protagonizada exclusivamente pelas partes. [...]
Vigora a concepcao de que o juiz deve julgar de acordo com as provas, razdes faticas
e argumentos juridicos sustentados pelas partes. Além disso, ainda que ao custo de
sérias distor¢Ges na sua dindmica, o sistema adversarial igualmente se ajusta a cultura
da competitividade, orientada pela regra da vitoria sobre o outro a qualquer custo. O
desempenho das partes no processo e o resultado que nele alcancam estdo
intrinsecamente relacionados com o arquétipo do homo economicus do liberalismo
classico: o resultado depende de um individualismo exacerbado, no qual a habilidade
e a capacidade de investimento sdo fatores determinantes para o éxito ou a
derrocada®.

Neste sentido, Robert A. Kagan sustenta que o legalismo adversarial americano é um
produto da cultura legal norte-americana. Ao contrario de outros nagdes, em que a lei pode ser
vista como uma colecdo de regras autoritarias e principios construidos ao longo do tempo, a lei,

para 0s norte-americanos, é vista como um maleavel produto dos conflitos politicos que visam

%3 PINTER, Rafael Wobeto, A Contraposicdo Adversarial-Inquisitorial foi Superada?, Revista de Processo
Comparado, v. 7, p. 53-96, 2018, p. 16-17.

4 PARISI, Rent-seeking through litigation: Adversarial and inquisitorial systems compared, p. 207.

> |bid.

% DA CUNHA, Marcelo Garcia, Notas Comparativas entre o Sistema Adversarial Norte-Americano e o Sistema
Inquisitorial : Qual Sistema esta mais Direcionado a Fazer Justiga, p. 5-6.
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adequar as regras a interesses privados, dessa forma, o sistema adversarial de resolucdo de
conflito seria essencial para combater estes interesses privados e regular a atuacéo
governamental, a fim de atingir uma sociedade justa®’. O autor salienta que, de acordo com
Krasner, os Estados Unidos, quando comparado a outras democracias economicamente
avangadas, “tem uma sociedade forte, mas um estado fraco”®. Neste cenario, 0 governo
americano seria fragmentado e limitado em seu poder, tendo em vista a desconfianga sobre o
poder publico por parte de sua populacédo, contudo, a0 mesmo tempo, a populagédo tem grandes
expectativas do governo, que os deve proteger de danos. Logo, Kagan conclui que o legalismo
adversarial americano é fruto de um conflito fundamental entre estas duas circunstancias,
grandes expectativas e grande desconfianca sobre o poder pablico e, neste paradigma, o
legalismo adversarial, por meio de suas resolugdes “ndo-politicas” e de cunho individualista
gue permitem exigir altamente do governo, fornece o elo necessaria entre as estas
circunstancias®.

A ideia contréria, evidentemente, € a de justica confiada as autoridades, sistema este
adotado por muitas nacdes com modelos ndo adversariais de processo. Conforme Damaska,
esta posicdo vislumbra a relacdo entre Estado e sociedade de forma diferente, autorizando que
0 poder publico busque e imponha visdes especificas de sociedade e a conduza em caminhos
que julga desejaveis®®. Evidentemente, esta ideologia reflete na legislagdo e no processo da
nacdo. Dessa forma, em um modelo teérico puramente inquisitorial, o processo legal ndo seria

um método de resolucio de conflitos, mas um método de implementagao de politicas publicas®®.

3.2 AQUESTAO DOS CUSTOS DE LITIGACAO

Um ponto de extrema relevancia ao escopo deste trabalho diz respeito aos elevados
custos de litigacdo no sistema processual norte-americano. Nos termos da sec¢do anterior, 0
processo norte-americano é caracterizado pela forte presenca do principio dispositivo em seu

ordenamento. Assim sendo, as partes sao responsaveis pela instrucdo probatoria no litigio, em

57 KAGAN, Robert A., Adversarial legalism: The American way of law, Cambridge: Harvard University Press,
2003, p. 14-15.

%8 KRASNER, Stephen D., Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign
Policy, Princeton: Princeton University Press, 1978, p. 60. Traduggo nossa. Original: “has a strong society but a
weak state”

%9 KAGAN, Adversarial legalism: The American way of law, p. 15-17.

60 DAMASKA, Mirjan R., The Faces of Justice and State Authority - A Comparative Approach to the Legal
Process, New Haven: Yale University Press, 1986, p. 70.

%1 |bid., p. 147.
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contraste com a instrucdo centralizada na figura do juiz no modelo inquisitorial. Uma
consequéncia logica desse modelo é que os custos da atividade processual sdo substancialmente
superiores para as partes privadas quando comparados aos de ordenamentos ndo-adversariais,
na medida em que ha duas investigacGes paralelas, essencialmente duplicando os custos de
litigag&o®2.

De fato, Kagan destaca os elevados custos do legalismo adversarial norte-americano aos
litigantes privados, indicando ndo haver uma avaliacdo compreensiva dos custos sociais e
econémicos do legalismo adversarial, contudo, alguns pontos podem ser verificados, como, por
exemplo, os custos diretos com advogados, que seriam estimados em 80 bilhGes de ddlares por
ano®,

Parisi, por sua vez, indica que a disputa dos litigantes no &mbito do processo € sobre um
recurso fixo e, ao contrario de um ambiente de competicdo de mercado, os esforcos dos
litigantes ndo aumentam o valor do objeto de litigacdo, ao contrario, frequentemente acarretam
na dissipacdo de boa parte do valor. Ademais, no litigio americano ambas as partes sdo
plenamente responsaveis por todos 0s seus respectivos custos na continuidade do processo, 0
que reforca a perda de valor. Entretanto, apenas a parte vencedora ird adquirir o valor
remanescente do objeto de litigio, restando a parte contraria apenas os gastos despendidos. O
autor argumenta, outrossim, que o maior envolvimento do juiz diminui a dissipacdo do valor
do objeto litigado, tendo em vista a centralizagio dos esforcos probatdrios®.

Porém isto suscita um debate, quem deve ser responsavel pelos custos da litigacdo, as
partes litigantes ou o Estado?

O mérito desta questdo reside no contraste entre o valor privado e o valor social
propiciados pelo resultado do processo. Enquanto uma agdo pode ndo ser economicamente
valiosa para a parte privada, ela pode ter alto valor social®®. Este “valor social”, conforme
Steven Shavell, se manifesta na punicdo e na dissuasdo de comportamentos causadores de dano,
com o intuito de prevenir sua reiterada ocorréncia®®. Afinal, se o causador do dano nunca sofrer

consequéncias por seus atos, ndo had motivos para cessar 0 comportamento danoso. Por certo,

62 pARISI, Rent-seeking through litigation: Adversarial and inquisitorial systems compared.

63 KAGAN, Robert A, Adversarial Legalism and American Government, Journal of Policy Analysis and
Management, v. 10, n. 3, p. 369-406, 1991, p. 375-376. APUD. Traducdo nossa. Original: “has a strong

society but a weak state”.

%4 pARISI, Rent-seeking through litigation: Adversarial and inquisitorial systems compared, p. 208.

65 RUBIN, Paul H, Trird-Party Financing of Litigation, Northern Kentucky Law Review, v. 38, p. 673-685,
2011, p. 678.

66 SHAVELL, Steven, Foundations of Economic Analysis of Law, 1. ed. Cambridge: Belknap Press, 2004,
p. 391-392.
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enquanto o dano social de uma ocorréncia individual pode ser minimo, a reiterada ocorréncia
sem punicdo pode totalizar substanciais prejuizos a sociedade®”. Neste contexto, o
financiamento publico do processo pode permitir o ingresso de acdes que nao tenham altos
beneficios privados, porém grande beneficio social®®. Todavia, consoante destaca Rex E. Lee
sobre os tribunais norte-americanas, ao se considerar custos de litigacdo bens publicos, abre-se
margem para a sobrecarga do sistema judiciario com aces levianas e a utilizacdo da litigacdo
publica por aqueles que tem condi¢des para arcar com 0s custos privados. Com efeito, a
atividade judicial publica se trata de um recurso limitado, e seu uso por um individuo acarreta
na perda de disponibilidade para o outro cidad&o®.

Uma forma que vérias nacBes utilizam para balancear estas nogdes seria a do
financiamento primariamente pablico no caso do individuo que ndo detém condicGes de arcar
com os custos do processo. E o caso, por exemplo, do beneficio de Assisténcia Judiciéria
gratuita, prevista nos artigos 98 e seguintes do Codigo de Processo Civil brasileiro”. Se trata
de um jogo de equilibrio entre as vantagens e desvantagens da distribuicdo dos custos de
litigac&o entre os entes privados e o poder publico™.

Altos custos de litigacdo na esfera privada, porém, podem acarretar em abusos do direito
de agdo. Tais abusos séo frequentemente perpetrados pelas Patent Trolls, objeto alvo deste
trabalho.

Tidas estas consideracdes sobre o sistema processual americano e seus desdobramentos,
passa-se a analise das Patent Trolls, explorando a definicdo e atuacdo destas entidades e,
posteriormente, analisando as formas pelas quais o processo americano auxilia ou prejudica a

sua formacé&o e atuacao.

4 DA LITIGACAO DE PATENTES E PATENT TROLLING
4.1 DA DEFINICAO DE “PATENT TROLL”.

A origem do termo Patent Troll remonta a uma competicdo proposta aos funcionarios

da Intel, em meados da década de 1990, por Peter Detkin, entdo vice-presidente da Intel, cujo

7 RUBIN, Trird-Party Financing of Litigation, p. 379.
68 SHAVELL, Foundations of Economic Analysis of Law, p. 398/418.

69 LEE, Rex E., The American Courts as Public Goods: Who Should Pay the Costs of Litigation, Catholic
University Law Review, v. 34, p. 267-276, 1985, p. 267-268.

0 Art. 98. A pessoa natural ou juridica, brasileira ou estrangeira, com insuficiéncia de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais € 0s honorarios advocaticios tem direito a gratuidade da justica, na forma da lei.
BRASIL, Lei N°13.105, de 16 de marco de 2015 - Cédigo de Processo Civil, Planalto.

"l SHAVELL, Foundations of Economic Analysis of Law, p. 398.
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prémio seria um jantar para dois. A competi¢do consistia em dar um nome a um novo tipo de
modelo de mercado em crescimento nos Estados Unidos: entidades que ndo produziam suas
patentes ou sequer pretendiam as produzir, tdo somente utilizando seus direitos de exclusiva
para reivindica-los contra terceiros.

Em resposta a competicdo, Anna Gundelfinger, funcionaria da empresa Intel a época,
associou o antigo conto noruegués dos troll -, criaturas miticas que se escondiam em baixo de
pontes e cobravam injustos pedagios de todos que pretendiam cruza-las - as mencionadas
entidades. Tais como os trolls da lenda, estas entidades impediriam e prejudicariam 0s que
pretendessem usar as tecnologias previstas em suas patentes, a despeito de néo as utilizarem e,
frequentemente, ndo sendo sequer as responsaveis por sua criacdo. Anna Gundelfinger venceu
a competicéo, e o termo Patent Troll se solidificou na cultura norte-americana’?.

De forma geral, Patent Troll seria uma entidade — ndo necessariamente uma empresa —
que em si ndo produz ou exerce as suas patentes, mas utiliza destas para reivindicar valores,
frequentemente em altas quantidades, contra entidades que efetivamente fornecem bens ou
servicos’. No meio académico, Patent Troll pode ser considerado sindnimo de Non-Practicing
Entities (NPESs), Patent Assertion Entities (PAES) ou Patent Monetization entities (PMES), de
forma desordenada’®, contudo, hé certo debate acerca do alcance do termo. John R. Allison,
Mark A. Lemley e David L. Schwartz apontam:

Parte da dificuldade [acerca das Patent Trolls] deriva de uma falta de clareza em
definir de quem exatamente estamos falando. O termo pejorativo "troll" é utilizado
por alguns para se referir a qualquer entidade que ndo produza bens ou servicos. De
fato, alguns utilizam o termo “troll” para se referir a qualquer um que esteja os
processando, inclusive entidades praticantes. Outros excluiriam algumas entidades —
notadamente universidades e inventores individuais - da definicdo de trolls. Outros
limitariam ainda mais o alcance do termo Patent Trolls, a fim de incluir apenas as
PAEs - empresas cuja principal linha de negdcios € a de litigacdo de patentes. Mesmo
esta definicdo € ampla demais para alguns, que limitariam o termo Patent Troll
somente aqueles que reivindicam patentes que compraram de outros, apenas aqueles
que reivindicam patentes invalidas, ou somente aqueles que se envolvem em certas
taticas ‘“abusivas” na litigacdo de patentes, tais como pressionar os fabricantes
supostamente infratores, por meio de ameagas aos clientes finais destes fabricantes,
ou buscando “nuisance-value settlements”. A questdo de definicdo é confusa de tal
maneira que dois destes autores projetaram uma taxonomia de doze diferentes tipos
de entidade, permitindo que as pessoas decidissem por si mesmas quem se encaixa na
categoria troll. O terceiro autor projetou separadamente uma taxonomia de oito
diferentes tipos de entidades e apresentou dados de ac¢@es judiciais ajuizadas em 2010

2 WILD, Joff, The real inventors of the term “patent troll” revealed, |AM Magazine, disponivel em:
<https://www.iam-media.com/real-inventors-term-patent-troll-revealed>, acesso em: 12 maio 2019.

B Hu, Christopher, Some Observations on the Patent Troll Litigation Problem, Intellectual Property &
Technology Law Journal, v. 26, n. 8, 2014, p. 1.

4 SOUZA FILHO, Jaime Almeida de, A Controvérsia Dos Patent Trolls No Século XXI, Revista da AMDE,
v. 17, p. 112-122, 2017, p. 113.
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e 2012 para permitir que outros pesquisadores estudem as tendéncias classificatorias.
Complicando ainda mais a matéria, as NPEs podem diferir em seus modelos de
negocios, independentemente de estarem reivindicando patentes boas ou ruins,
patentes proprias ou adquiridas™.

Conforme mencionado pelos autores, um ponto de discussdo diz respeito a incluséo de
universidades no termo Patent Trolls, visto que estas, de fato, sdo grandes fontes de inovacao
e regularmente possuem grandes quantidades de patentes a despeito de, frequentemente, ndo
produzirem as tecnologias ou produtos dos quais detém os direitos de exclusiva. Neste contexto,
em concordancia com o destacado por Jaime Almeida de Souza Filho'®, ao se debrugar sobre a
qualidade de universidades como Patent Trolls, Mark A. Lemley auxilia na defini¢do de Patent
Trolls, registrando:

Por fim, entendo que podemos aprender algo sobre o furioso debate de quem é uma
Patent Troll, e o que deve ser feito com as trolls, com base no observado nas patentes
das universidades. Universidades sdo entidades ndo praticantes. Elas
compartilham algumas caracteristicas com trolls, pelo menos em uma definicéo
ampla do termo, contudo elas ndo sd@o trolls. Perguntar o que distingue as
universidades de trolls pode nos ajudar a distinguir 0 que nos preocupa nas trolls.
Uma das diferencas entre as universidades e as entidades de licenciamento privado é
que as universidades, de modo geral, ndo “escondem a bola”, esperando até que as
pessoas desenvolvam uma indUstria e, em seguida, aparecendo e exigindo uma parcela
desproporcional dos royalties baseados em investimentos irreversiveis. Ha exemplos
ocasionais disso, e eles devem ser condenados, mas ndo é o caso geral das licencas
universitarias. Em vez disso, a maioria das licengas universitarias tem um importante
componente de transferéncia de tecnologia associado. Uma licenca ndo-exclusiva de
patente é efetivamente nada mais que uma promessa de ndo litigar em troca de
dinheiro. Em contraste, a maioria das licencas universitarias ndo da ao licenciado
apenas o direito de evitar uma acdo judicial, mas também fornece valioso know-how.
De fato, muitas envolvem também o trabalho continuo do inventor, particularmente
se a licenca for para uma start-up e for exclusiva. [...] Em abstrato, acredito que
poderiamos definir adequadamente Patent Trolls distinguindo casos em que
entidades ndo-manufatureiras concedem licengas em que ha apenas o direito de

S LEMLEY, Mark A.; ALLISON, John R.; SCHWARTZ, David L., How Often Do Non-Practicing Entities Win
Patent Suits?, Berkeley Technology Law Journal, v. 32, p. 236-308, 2004, p. 240. Traducdo nossa. Original:
“Part of the difficulty comes from a lack of clarity in defining whom exactly we are talking about. The pejorative
term “troll” is used by some to refer to any party that doesn’t actually produce goods or services. Indeed, some use
“troll” to refer to anyone who is suing them, even practicing entities. Others would exclude some entities—notably
universities and individual inventors—from the troll definition. Still others would limit patent trolls further, to
include only PAEs—companies whose primary line of business is filing patent suits. And even that definition is
too broad for some, who would limit the term patent troll to those who assert patents they bought from others, only
those who assert invalid patents, or only those who engage in certain “abusive” tactics in patent litigation, such as
pressuring allegedly infringing manufacturers by threatening those manufacturers’ end—user customers, or seeking
nuisance—value settlements. The definitional question is sufficiently muddled that two of the authors designed a
taxonomy of twelve different entity types, allowing people to decide for themselves who fits in the troll category.
The third author separately designed a taxonomy of eight different entity types, and released raw data from lawsuits
filed in 2010 and 2012 to permit other researchers to study filing trends. Further complicating matters, NPEs can
differ in their business models regardless of whether they are asserting good patents or bad ones, their own patents
or acquired ones”.

6 SOUZA FILHO, A Controvérsia Dos Patent Trolls No Século XXI, p. 114,
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ndo ser processado de casos em que 0 proprietario da patente realmente se
envolve na transferéncia de tecnologia.

Neste seguimento, para os fins deste trabalho, Patent Trolls serdo consideradas
entidades néo praticantes especializadas na aquisic¢ao de diversas patentes com o fim exclusivo
de reivindicar estes direitos de exclusiva contra possiveis infringentes. Ainda, o termo NPEs
(Non-Practicing Entities), ou entidade ndo praticante, podera ser usado como sinénimo de
Patent Trolls.

Se trata de uma prética particularmente proeminente no mercado de software, em face
da frequente concessdo de patentes de descri¢Ges vagas e demasiadamente abrangentes. Com
efeito, um estudo realizado pelo Government Accountability Office dos Estados Unidos

encontrou que:

[...] muitos processos recentes de violacdo de patentes estdo relacionados a
prevaléncia de patentes de baixa qualidade; isto €, patentes com direitos de
propriedade pouco claros, reivindica¢es excessivamente amplas, ou ambas. Embora
haja alguma incerteza inerente a todas as alegacdes de patentes, vérias das partes
interessadas que defendem esta opinido observam que as reivindicagdes em patentes
relacionadas a software geralmente sdo excessivamente amplas, pouco claras ou
ambas. Patentes pouco claras e excessivamente amplas ndo fornecem indicacgdo sobre
seus limites, logo, a incerteza relacionada ao escopo desta patente geralmente precisa
ser resolvida em juizo, de acordo com algumas partes interessadas com as quais
conversamos’®,

T LEMLEY, Mark A., Are Universities Patent Trolls?, Fordham Intellectual Property, Media &
Entertainment Law Journal, v. 18, p. 611-631, 2008, p. 629-630. Grifos acrescidos. Traducéo nossa. Original:
Finally, I think we can learn something about the raging debate over who's a patent troll and what to do about
trolls by looking at university patents. Universities are non-practicing entities. They share some characteristics
with trolls, at least if the term is broadly defined, but they are not trolls. Asking what distinguishes universities
fromtrolls can actually help us figure out what concerns us about trolls. One of the differences between universities
and private licensing shops is that universities are, by and large, not engaged in hiding the ball, waiting until people
have developed an industry and then popping up and demanding a disproportionate share of royalties based on
irreversible investments. There are occasional examples of that, and they should be condemned, but it's not the
ordinary case with a university license. Instead, most university licenses have a major technology transfer
component. A nonexclusive patent license is effectively nothing more than forbearance from suit in exchange for
money. By contrast, most university licenses give the licensee not just the right to avoid a lawsuit, but also provide
valuable know-how. Indeed, many also involve continued work by the inventor, particularly if the license is to a
start-up and is exclusive. [...] In the abstract, | think we could successfully define patent trolls by distinguishing
cases in which non-manufacturing entities license only the right not to be sued from cases in which the patent
owner actually engages in technology transfer.

8 UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, Assessing Factors That Affect
Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality, 2013, p. 28. Tradugdo nossa. Original: many
recent patent infringement lawsuits are related to the prevalence of lowquality patents; that is, patents with unclear
property rights, overly broad claims, or both. Although there is some inherent uncertainty associated with all patent
claims, several of the stakeholders with this opinion noted that claims in software-related patents are often overly
broad, unclear or both. Unclear and overly broad patents do not provide notice about their boundaries and the
uncertainty of a patent’s scope then usually needs to be resolved in court, according to some stakeholders we spoke
with.
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Isto posto, vale ressaltar que o ordenamento dos Estados Unidos permite o
patenteamento do software’®, enquanto o ordenamento brasileiro ndo o permite nos termos do
artigo 10, V, da Lei n® 9.279/1996 (LPI), que determina expressamente que programas de
computador em si ndo serdo considerados invenc¢des ou modelos de utilidade®®. Programas de
computador no direito brasileiro s&o consideradas obras intelectuais e, dessa forma, séo
protegidas pelo direito autoral, nos termos do artigo 2° da Lei n° 9.609/19988! e artigo 7°, XII,
da Lei N° 9.610/1998%. Importante, todavia, ressalvar hipdteses de acoplamento, em que ha
patentes de invencdes implementadas por programa de computador®,

De toda a sorte, ha de se delimitar as razBes pelas quais a pratica de Patent Trolling é
criticada. Questiona-se quais problemas que podem decorrer da atuacgdo destas instituicdes, e

até que ponto estas praticas podem ser consideradas ilegais.

4.2 PRATICAS DAS “PATENT TROLLS”. DEFENSORES E CRITICOS.

Patent Trolls podem variar em tamanho de entidades extremamente pequenas com
apenas uma patente a gigantes empresas multimilionarias, com diversos investidores, que detém
um vasto portfolio de patentes. Estas patentes podem ser adquiridas de diversas formas,
incluindo compras diretas, frequentemente de empresas em dificuldades econémicas, leilGes de
patentes e processos de faléncia®.

Primeiramente, é importante salientar que o ordenamento norte-americano permite o
ndo-uso de direitos de patentes, de forma geral, sem resisténcia®. Ao contrario do Brasil que
impde a possibilidade de licenca compulsoria e caducidade dos direitos de patentes em casos

& BESSEN, James; HUNT, Robert M., An empirical look at software patents, Journal of Economics and
Management Strategy, v. 16, n. 1, p. 157-189, 2007, p. 157-158.

80 Art. 10. Nio se considera invencdo nem modelo de utilidade: [...] V - programas de computador em si. BRASIL,
Lei N°9.279, de 14 de Maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial, Planalto.

8 Art. 200 regime de protecdo a propriedade intelectual de programa de computador é o conferido as obras
literarias pela legislacdo de direitos autorais e conexos vigentes no Pais, observado o disposto nesta Lei. BRASIL,
Lei N°9.609 , de 19 de Fevereiro de 1998., Planalto.

82 Art. 7° Sho obras intelectuais protegidas as criagdes do espirito, expressas por qualquer meio ou fixadas em
qualquer suporte, tangivel ou intangivel, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: [...] XII - os programas
de computador; BRASIL, Lei N°9.610, de 19 de Fevereiro de 1998., Planalto.

8 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Procedimentos para o Exame de Pedidos de
Patentes Envolvendo Invengdes Implementadas por Programa de Computador.

8 Hu, Some Observations on the Patent Troll Litigation Problem, p. 2.

8 TYLER, Neil S., Patent Nonuse and Technology Suppression: The Use of Compulsory Licensing to Promote
Progress, University of Pennsylvania Law Review, v. 161, p. 451-475, 2014, p. 457-458.
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de ndo uso, nos termos dos artigos 68 e seguintes da Lei n® 9.279/19968°, circunstancias que
serdo exploradas posteriormente neste trabalho®’.

Autores como James F. McDonough sustentam que a atividade das Patent Trolls, ao
promover uma espécie de mercado de patentes, pode propiciar eficiéncia e evolucdo de
mercado, concedendo liquidez a patentes na economia®. Em entendimento similar, Marc
Morgan indica que a as entidades ndo praticantes atuam dentro da esfera da legalidade da
legislacdo de propriedade intelectual norte-americana, e que estas entidades promovem
inovacdo, liquidez de patentes e equilibrio de mercado®°.

Em sintese, defensores das trolls entendem que NPEs podem facilitar mercados de
tecnologia e incentivar a inovacdo. NPEs, neste contexto, poderiam agir como intermediarios
entre inventores que nao tem os fundos ou conhecimentos necessarios para adequadamente
licenciar ou reivindicar suas patentes, e comerciantes®. Dessa forma, as NPEs promoveriam
incentivos ao remunerar pequenos inventores que talvez ndo teriam condigOes de
adequadamente reivindicar ou comercializar suas patentes, fomentando a inovag&o®..

Contudo, ha& problemas com esta presuncao, que sdo frequentemente apontados por
criticos. A atividade priméaria das Patent Trolls consiste na reinvindicacdo das patentes que
possuem frente a terceiros, ndo produzindo as tecnologias dos quais detém direitos. Dessa
forma, a atividade jurisdicional das Patent Trolls, além de agravar a carga do sistema judiciario,
ndo produz quaisquer beneficios diretos a sociedade, apenas preservando um direito de
exclusiva néo utilizado®.

Além disso, os custos associados ao litigio podem prejudicar a inovagdo. Por certo, a
partir de uma analise empirica, James Bessen, Jennifer Ford e Michael J. Meurer chegam a
certas conclusdes acerca dos efeitos concretos da atuacdo das Patent Trolls. Primeiramente os
autores apontam, com base em uma analise do valor das a¢6es de empresas alvos da litigacao
de patentes das trolls, que, entre 1990 e 2010, processos de NPEs foram responsaveis por

prejuizos aos supostos infringentes no montante de meio trilhdo de dolares, sendo que, entre

8 BRASIL, Lei N° 9.279, de 14 de Maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial.
87 Sobre o assunto, ver nota de rodapé 244.

8 MCDONOUGH, James, The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers
in an ldea Economy, Emory Law Journal, v. 56, p. 189-228, 2006, p. 227-228.

89 MORGAN, Marc, Stop Looking Under the Bridge for Imaginary Creatures: A Comment Examining Who
Really Deserves The Title Patent Troll, The Federal Circuit Bar Journal, v. 17, p. 165-180, 2008, p. 179.

% | EMLEY; ALLISON; SCHWARTZ, How Often Do Non-Practicing Entities Win Patent Suits?, p. 240.

91 BESSEN; MEURER; FORD, The Private and Social Costs of Patent Trolls, p. 26.

92 GUERCHON, Dan, Os Polémicos Patent Trolls. Conceito, Criticas e Atuacdo no Brasil., Revista da ABPI,
v. 152, p. 42-51, 2018, p. 44.
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2006 e 2010, os prejuizos atingem uma média de 80 bilhdes de ddlares por ano. A frequéncia
destes litigios é tdo extensa que 0s custos associados passam a se tornar um custo empresarial
inevitavel na atividade de pesquisa e desenvolvimento. Assim sendo, estes processos podem
reduzir substancialmente o incentivo a inovacdo®, ou seja, prejudicam o objetivo central da
legislacdo de protecdo a propriedade intelectual. Por outro lado, estes prejuizos podem ser
repassados na cadeia de producdo, acarretando no aumento dos pre¢os para o consumidor
final®*.

Ademais, uma parcela infima destes prejuizos é efetivamente revertida aos inventores
originais das patentes. Logo, a perda do incentivo a inovacdo das empresas processadas néo
seria compensada pelo aumento do incentivo aos inventores clientes das NPEs. Outrossim,
ainda que este sistema aumente o incentivo a invencdo de pequenos inventores, este incentivo
é direcionado a aquisi¢do de patentes vagas ou com alcance excessivo, e ndo necessariamente
a inovacao real®.

Ha diversas formas pelas quais as Patent Trolls podem atuar, sendo mais predominante
tentativas de coibir a parte supostamente infratora ao pagamento de royalties pela esfera
extrajudicial, face a possivel baixa qualidade das reivindicacdes das trolls. Esta coibicdo
geralmente inicia por meio de uma notificacdo extrajudicial em que é requerido o pagamento
de royalties com base em uma infracéo de patentes. N&o atendida esta notificacdo a Patent Troll
podera, ou ndo, prosseguir com o ajuizamento de acdo judicial, com o intuito de tentar ganhar
uma reparagdo em juizo — caso suas reivindicacoes sejam fortes - ou intimidar a parte contraria
a fim de realizar um acordo extrajudicial®®. Conforme o encontrado por James E. Bessen,
Michael J. Meurer, e Jennifer Laurissa Ford, esta intimidacao pode ser particularmente eficiente
em casos em que a patente € tdo vaga e abrangente que pode ser interpretada como sendo violada
pelo negdcio de diversas grandes empresas. Neste contexto, mesmo que a chance de vitdria seja
baixa, o valor da indenizacdo pode ser tdo alto que o litigio se torna uma verdadeira ameaca.
Tendo em vista que 0s processos ingressados por trolls geralmente envolvem abrangentes
interpretacdes do escopo de patentes, estes litigios podem contar com diversos réus, situacao

em que ha uma maior frequéncia de acordos extrajudiciais *'.

% BESSEN; MEURER; FORD, The Private and Social Costs of Patent Trolls, p. 26.

% FELDMAN, Robin; EWING, Thomas, The Giants Among Us, Stanford Technology Law Review, v. 1, 2011,
p. 25.

9 BESSEN; MEURER; FORD, The Private and Social Costs of Patent Trolls, p. 28.

% GUERCHON, Os Polémicos Patent Trolls. Conceito, Criticas e Atuacgdo no Brasil., p. 43.

97 BESSEN; MEURER; FORD, The Private and Social Costs of Patent Trolls, p. 31.
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Estas ocorréncias sdo particularmente predominantes nos Estados Unidos tendo em vista
os elevadissimos custos da “Patent Litigation”. Consequentemente, grande parte das empresas
alvo da litigacdo das Patent Trolls podem acabar optando pela resolucéo extrajudicial, mesmo
que a acao ndo tenha fundamentos adequados, uma vez que, seguidamente, o acordo se mostra

mais célere e econdmico do que o processo, mesmo que se adquirisse a vitoria®®,

4.3 DO PRIVATEERING.

Este mercado de monetizacdo de patentes pode ter outros efeitos anticompetitivos,
notadamente o chamado “privateering”. Este fendmeno se manifesta quando uma empresa
pretende aumentar sua posi¢cdo comercial no mercado ou atacar e prejudicar seus competidores
por meio de uma empresa terceiro, de forma a néo danificar sua reputacdo. Neste caso, uma
grande empresa pode transferir suas patentes para uma Patent Troll que podera reivindica-las

perante a terceiros no licenciados®®. Tom Ewing conceitua “privateering” da seguinte forma:

Privateering de Pl [Propriedade Intelectual], como utilizado aqui, pode ser definido
como: a afirmacéo de DPIs [Direitos de Propriedade Intelectual] por uma entidade (o
privateer), tipicamente na forma de uma NPE, contra uma empresa-alvo para o
beneficio direto do privateer e o consequente beneficio de um patrocinador, situacdo
em que os beneficios derivados desta operagdo sdo significativamente maiores que 0s
beneficios diretos. [...]. Privateering de Pl é uma estratégia indireta, na medida em que
os DPIs reivindicados ndo pertencem ao patrocinador, embora possam ter se originado
da P&D do patrocinador e/ou pertencido, previamente, ao patrocinador.

A exploracdo indireta de DPIs através de intermediarios, por si s6, ndo da origem a
uma causa legal especifica de agdo contra o patrocinador na maioria dos cenarios. |...]
A maior potencial responsabilidade do patrocinador, no entanto, ndo é legal, mas
envolve potenciais consequéncias adversas negociais, particularmente derivadas da
exposicdo publica do envolvimento do patrocinador. De fato, 0s objetivos de um
patrocinador em uma operacdo privateering sdo frequentemente derrotados pela
exposig¢do publica. [...] Consequentemente, o patrocinador tipicamente empenha
todos os esforcos a fim de esconder seu envolvimento em uma operacdo
privateering®,

9 GUERCHON, Os Polémicos Patent Trolls. Conceito, Criticas e Atuacéo no Brasil., p. 43.
9 FELDMAN; EWING, The Giants Among Us, p. 26-27.

100 EWING, Tom, Indirect Exploitation of Intellectual Property Rights by Corporations and Investors: IP
Privateering and Modern Letters of Marque and Reprisal, Hastings Science & Technology Law Journal, v. 4,
2012, p. 5-6. Tradugdo nossa. CitacBes omitidas. Original: IP privateering, as used herein, can be defined as: the
assertion of IPRs by an entity (the privateer), typically in the form of an NPE, against a target company for the
direct benefit of the privateer and the consequential benefit of a sponsor, where the consequential benefits are
significantly greater than the direct benefits. [...]. IP privateering is an indirect strategy in that the IPRs asserted
are not owned by the sponsor, although they may have originated from the sponsor’s R&D and/or once been owned
by the sponsor. Indirect exploitation of IPRs via intermediaries does not per se give rise to a specific legal cause
of action against the sponsor in most scenarios. [...] A sponsor’s greatest potential liability, however, is not legal,
but involves potential adverse business consequences, particularly from public exposure of the sponsor’s
involvement. Indeed, a sponsor’s goals for a privateering operation are often defeated by public exposure. [...]
Consequently, the sponsor typically makes every effort to hide its involvement in a privateering operation.
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Se trata de uma préatica frequentemente utilizada por diversas empresas de grande porte.
Um exemplo notorio remete a aquisi¢do, pela Google, do sistema operacional de smartphones
Android com o intuito de competir com os celulares Iphone da Apple, pautado no sistema
operacional 10S, e com smartphones que utilizam o sistema operacional Windows da
Microsoft!?.

Em resposta a crescente venda de smartphones com o sistema Android, Apple e
Microsoft se associaram a um grupo de outras grandes companhias de tecnologia, 0 grupo
CPTN Holdings, com o intuito de adquirir um conjunto de patentes da empresa Novell. Apds,
Apple e Microsoft se juntaram a um segundo grupo, Rockstar Bidco, com o intuito de adquirir
outro conjunto de patentes de telecomunicacéo da falida empresa Nortel Networks. A aquisicdo
destas patentes pelos referidos grupos poderia impor um custo de licenca de 15 dolares por
aparelho que utiliza o sistema Android. Com isto, produtores de celulares teriam maiores custos
licenciando o sistema Android para seus celulares (sistema que a Google fornecia
gratuitamente), do que utilizando o sistema Windows'%. Além disso, as referidas patentes
foram utilizadas para litigar contra produtoras que utilizam o sistema Android, como Barnes &
Noble, HTC, Motorola e Samsung®.

Tendo em consideracdo os possiveis efeitos anticompetitivos decorrentes da aquisicdo
das patentes da Novell, o Departamento de Justica dos Estados Unidos interviu no caso. Em
atencdo as preocupacfes do departamento, o negdcio foi alterado, de modo que a Microsoft
devolveria as patentes da Novell, mantendo apenas uma licenca de uso sobre estas, e todas as
patentes adquiridas seriam disponibilizadas para licenca open source, ou seja, disponiveis ao
publico!®*. As patentes da Nortel adquiridas pela Rockstar Bidco, todavia, ndo receberam o
mesmo tratamento, e as patentes ainda sdo utilizadas contra os produtores de celulares Android,
em desfavor da Google!®®.

Este caso demonstra como Patent Trolls, no caso as empresas Rockstar Bidco e CPTN
Holdings, podem ter efeitos além de sua atuacao direta, podendo afetar a economia de forma

programada a fim de propagar os interesses de grandes atores.

101 FELDMAN; EWING, The Giants Among Us, p. 27.
192 DRUMMOND, David, When patents attack Android, The Official Google Blog, 2011.
103 BISHOP, Todd, Microsoft sues Barnes & Noble over Android in Nook, GeekWire, 2011.

104 THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE, CPTN Holdings LLC and Novell Inc. Change Deal
in Order to Address Department of Justice’s Open Source Concerns, Justice News, 2011,
195 FELDMAN; EWING, The Giants Among Us, p. 27.
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4.4 DO FORUM SHOPPING.

Outra questdo diz respeito a manipulacdo do forum de julgamento pelas Trolls. Com
efeito, Patent Trolls sao frequentes adeptas de “Forum Shopping”, em que a troll ingressa com
acdes nas jurisdicOes ou tribunais que sejam mais simpatizantes com suas causas. Nao se trata
de um fendmeno exclusivo a litigacdo de patentes, sendo situacdo presente sempre que as
normas processuais possibilitam a escolha do local de ingresso de a¢do%.

Com efeito, nos Estados Unidos, um detentor de patentes pode propor acdo em qualquer
distrito federal em que possua personal jurisdiction (jurisdicdo pessoal) e em que os requisitos
da venue sejam atendidos. Personal jurisdiction ndo se trata de uma circunstancia exclusiva ao
direito de patentes, e requer apenas que o réu possua um contato minimo com o distrito em que
a acao é proposta. Esse contato minimo pode ser caracterizado, por exemplo, se o réu vende, se
oferece a vender, ou licencia outros para vender produtos para os residentes de um distrito.
Nesse contexto, qualquer empresa que realiza comércio em nivel nacional provavelmente
possui personal jurisdiction em diversos distritos’.

Enquanto personal jurisdiction diz respeito a legitimidade da corte sobre as partes, 0s
requisitos de venue, por sua vez, sdo direcionados a conveniéncia das partes de litigar em
determinado distrito'%. Especificamente sobre casos de patentes, existe 0 patent venue statute
que, nos termos do United States Code of Laws, secdo 1400(b), permite que o autor ingresse
com a agdo “no distrito judicial em que o réu reside, ou onde o réu cometeu os atos de infracao
e possui um estabelecimento regular de negdcio®®”. Ademais, nos termos da secdo 1391(c) (2)
do USC, se considera que o réu “reside em qualquer distrito judicial em que estd sujeito a
personal jurisdiction com respeito a agéo civil em questdo'%”. Logo, essencialmente, qualquer
distrito em que o réu possui personal jurisdicition poderia ser escolhido para o ingresso de acdo

de infracdo patentes.

106 LEYCHKIS, Yan, Of Fire Ants and Claim Construction: An Empirical Study of the Meteoric Rise of the
Eastern District of Texas as a Preeminent Forum For Patent Litigation, Yale Journal of Law and Technology,
v. 9, p. 193-233, 2007, p. 196.

197 MOORE, Kimberly A., Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation, North
Carolina Law Review, v. 79, n. 4, p. 889-938, 2001, p. 563.

108 |pid., p. 564.

199 UNITED STATES OF AMERICA, Code of Laws of the United States, sec. 8 1400(b). Traducdo nossa.
Original: “Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant
resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of
business”.

110 UNITED STATES OF AMERICA, Code of Laws of the United States, sec. § 1391(c)(2). Tradugdo nossa.
Original: “[...] a defendant, in any judicial district in which such defendant is subject to the court’s personal
jurisdiction with respect to the civil action in question [...]".
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Neste paradigma, é interessante notar que uma quantidade desproporcional dos casos
acerca de litigacdo de patentes que envolvem Patent Trolls s&o ingressadas no Eastern District
of Texas, especialmente na cidade de Marshall, a despeito da localizagdo ndo ser uma grande
area de tecnologia ou ser residéncia de alguma grande empresa detentora de patentes!!'. A
populagéo e os julgadores de Marshall eram notoriamente simpatizantes com acusacfes de
infringéncia de patentes, sendo que 90% dos julgamentos de juri realizados no distrito entre
1998 e 2006 foram em favor dos titulares de patentes, em contraste com a média nacional de
68%?12,

O local se transformou na principal zona de litigagéo de patentes nos Estados Unidos,
ao ponto que mais de um quarto dos casos de infracdo de patentes em 2014 foram ingressados
no distrito, a maior parte desses envolvendo Patent Trolls'*3. A questdo chegou a um ponto que
grandes empresas de tecnologia, como Samsung e TiVo, fizeram investimento na cidade a fim
de ganhar a simpatia dos moradores. Ha, por exemplo, o ringue de patinacdo no gelo ao ar livre
financiado pela Samsung, o nico deste tipo em todo o Texas, em frente a casa do Tribunal!,

Daniel Klerman e Greg Reilly defendem que o caso do Eastern District of Texas € uma
evidente demonstracdo de “Forum Selling”, em que os julgadores e a populagdo agiram de
forma a incentivar o ingresso de a¢des de infracdo de patentes na &rea, de modo a fomentar a
economia e o prestigio da regido®!®. De fato, particularmente na cidade de Marshall, local onde
a maior parte das acdes eram ingressadas, o litigo de patentes se transformou em um dos
principais mecanismos de movimentacdo da economia, seja pelos investimentos e novos
negocios abertos por grandes companhias que pretendiam adquirir a simpatia da populacéo,
seja pelo grande fluxo de advogados e operadores do Direito que visitavam a cidade e
movimentavam a economia®*®.

Contudo, a Suprema Corte norte-americana, em uma decisdo datada de 22 de maio de
2017, ao julgar a TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, uma demanda de

infracdo de patentes entre duas empresas de alimentacdo, decidiu que os futuros litigios de

111 KL ERMAN, Daniel M.; REILLY, Greg, Forum Selling, Southern California Law Review, v. 89, p. 241-
316, 2016, p. 243.

112 | EYCHKIS, Of Fire Ants and Claim Construction: An Empirical Study of the Meteoric Rise of the Eastern
District of Texas as a Preeminent Forum For Patent Litigation, p. 210.

113 KLERMAN; REILLY, Forum Selling, p. 243.

114 BLANDING, Michael, Why South Korea’s Samsung Built the Only Outdoor Skating Rink in Texas, Harvard
Business School, 2018.

115 KLERMAN; REILLY, Forum Selling, p. 243.

116 REPKO, Melissa, How patent suits shaped a small East Texas town before Supreme Court’s ruling, The Dallas
Morning News, 2017.
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infracdo de patentes deverdo, necessariamente, ser ingressadas no distrito em que a demandada
reside ou no estabelecimento onde a demandada praticou os atos de infragdo. Em sintese, a
Suprema Corte decidiu restringir o mencionado conceito de residéncia, a fim de considerar
residéncia apenas o estado de incorporacdo da entidade, e ndo qualquer local onde ha personal
jurisdicition, como era o caso previamente!’. Praticamente, a deciséo restringe a possibilidade
de entidades escolherem féruns que forem mais simpatizantes as suas causas, dificultando o
“Forum Shopping” das Patent Trolls. Assim sendo, demandas de infracdo de Patentes terdo de

ser ingressadas em distritos, de forma geral, mais neutros.

4.5 DOS CUSTOS DA LITIGACAO DE PATENTES E DE SUA INFLUENCIA NO
PATENT TROLLING.

Conforme explorado previamente no ambito deste trabalho, o sistema processual
adversarial americano delega as partes a funcédo de colecdo e analise de evidéncias no ambito
do processo. Isso resulta em um processo com custos substancialmente superiores aos de
modelos processuais ndo adversariais, que centralizam a instrugdo probatoria no juiz.

Os custos processuais sdo particularmente gravosos na area de litigagdo de patentes®!®,
tendo em vista fatores comuns a esta area de litigacdo, como prolongados e custosos
procedimentos de investigacdo, e extensivas discussdes sobre as questdes e mogoes disputadas
no processo. Estes fatores ocasionam em processos prologados e, consequentemente,
custosos!®. Particularmente, os supostos infratores das patentes sofrem de custos adicionais.
Além dos custos legais, decis@es liminares podem suspender a producao e as vendas do produto
supostamente infrator durante a pendéncia de julgamento. Todavia, mesmo sem uma decisao
liminar que suspenda a producdo, consumidores podem deixar de comprar o produto objeto de
litigio, especialmente em casos em que a retirada do produto do mercado possa prejudicar o
consumidor. Dessa forma, os custos do litigio de patentes sdo expressados nos custos legais
diretos e nos custos empresariais, decorrentes da perda de vendas e investimentos'%.

Outro ponto a se considerar € o alto valor das indenizacfes a serem pagas caso 0 Suposto
infrator seja condenado. Segundo dados da Patent Litigation Studies, a média das indenizagdes

117 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC,
2017.

18 | em LEY; ALLISON; SCHWARTZ, How Often Do Non-Practicing Entities Win Patent Suits?, p. 241.

19 BURTON, Duane, Reducing the High Costs of Patent Litigation: A Practical Guide, DePaul Law Review,
v. 30, p. 857-873, 1981, p. 857.

120 BESSEN, James; MEURER, Michael J., The Private Costs of Patent Litigation, The Journal of Law,
Economics & Policy, v. 59, p. 59-95, 2012, p. 60-61.
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por danos decorrentes de infracdo de patentes, entre 2013 e 2017 — excluindo-se julgamentos
sumarios ou default judgments!? - foi de $9,2 milhdes de ddlares'??. Nesse contexto, mesmo
que a chance de vitdria de uma troll seja baixa, a eventual condenacdo pode ser tdo alta que o
litigio se transforma em uma verdadeira ameaga®?®,

Interessante notar que a média de indenizagdes é consideravelmente superior em casos
de NPEs quando comparado a casos de entidades produtoras. Entre 2013 e 2017, entidades
produtoras atingiram a media de 4,2 milhdes de ddlares em indenizacbes por infracdo de
patentes, enquanto NPEs possuiram uma média de 14,8 milhdes de dolares.*?*

Ademais, a maior parte dos processos de patentes ingressados nos Estados Unidos sdo

de Patent Trolls. Christopher Hu indica que:

Em 2012, segundo algumas estimativas, quase 60% dos quase 5.200 processos de
patentes ingressados [nos Estados Unidos] foram apresentados por NPEs. Em 2012,
4.282 empresas foram processadas por trolls. Destas, 55% eram empresas com
receitas anuais de US $ 10.000.000 ou menos. O custo médio de defesa em um caso
de trolls varia de $1,25 milhGes em casos com $10 milhdes ou menos em jogo, para
$2,4 milhdes em casos com $10 a $25 milhdes em jogo, para $4 milhdes em casos
com $25 milhdes ou mais em jogo?®,

Aliada aos altos custos de litigagdo, a alocacdo dos recursos no litigio norte-americano
auxilia na atuacao das Patent Trolls. Nos termos da “American Rule” incumbe as partes os seus
respectivos custos legais, independentemente do resultado do processo. Trata-se de modelo
excepcional e contrario ao “English Rule”, utilizado na maior parte dos ordenamentos mundiais,
que dispbe que a parte perdedora é responsavel pelos custos da parte vencedora dentro de

limites razoaveis*?. E o caso do ordenamento brasileiro em que, conforme previsto no artigo

121 Um default Judgment é um julgamento proferido por uma corte ou por um juiz no caso de uma das partes
deixar de realizar uma tarefa imposta pelo juizo. Por exemplo, no caso de a parte ré deixar de comparecer perante
a corte quando sua presenca for invocada. Neste caso, o juiz pode proferir um default judment em favor da parte
autora, estando o réu obrigado frente as determinacfes do juizo, a despeito de estar ausente. LEGAL
INFORMATION INSTITUTE, Default Judgment, disponivel em:
<https://www.law.cornell.edu/wex/default_judgment>, acesso em: 14 jun. 2019.

122 ANDAN ANSELL et al, 2018 Patent Litigation Study, Patent Litigation Study - PwC, 2018, p. 5.

123 BESSEN; MEURER; FORD, The Private and Social Costs of Patent Trolls, p. 31.

1241 ANDAN ANSELL et al, 2018 Patent Litigation Study, p. 9.

125 Hu, Some Observations on the Patent Troll Litigation Problem, p. 2. Traducdo nossa. Citagdes
omitidas. Original: In 2012, by some estimates, almost 60 percent of the almost 5,200 patent lawsuits filed were
brought by NPEs. In 2012, 4,282 companies were sued by trolls. Of these, 55 percent were companies with
$10,000,000 or less in annual revenues. The median cost of defending a troll case ranges from $1.25 million for
cases with $10 million or less at stake, to $2.4 million for cases with $10 to $25 million at stake, to $4 million for
cases with $25,000,000 or more at stake.

126 HUGHES, James W.; SNYDER, Edward A., Litigation and Settlement under the English and American Rules:
Theory and Evidence, The Journal of Law and Economics, v. 38, n. 1, p. 225-250, 1995, p. 225.
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85 do Cadigo de Processo de Civil, a parte vencida devera pagar honorarios advocaticios ao
vencedor'?’,

Tendo em vista a “American Rule” a troll necessita apenas se preocupar com 0s seus
préprios custos de litigacdo, enquanto o suposto infrator pode, como mencionado previamente,
decidir ndo contestar a alegacdo da troll judicialmente caso os custos do litigio superem os de
um possivel acordo. Se trata de um “nuisance-value settelment”, frequentemente utilizado por
trolls, caracterizado quando um litigante pretende auferir lucros, com base em um processo ou
uma defesa sem mérito, ao oferecer um acordo de valor inferior aos custos que a parte contraria
teria para repudiar o mérito ou a defesa em julgamento. Dessa forma, a parte contraria, ao ser
confrontada com esta alegagdo de nuisance-value, racionalmente aceitaria acordos desde que
em valor inferior ao necessario para rejeitar o caso em juizo*?®. De fato, Jane P. Mallor salienta
gue, em casos como o supramencionado, a “American Rule pode funcionar como uma ‘forma
de extorsdo legalizada’ que estimula alega¢des frivolas e aumenta o congestionamento dos
tribunais”*?°,

Adotando este entendimento, Emily H. Chen sustenta que um dos mais simples e
eficientes métodos para coibir a atuacéo de trolls seria a aplicacdo de uma regra de realocacéo
dos custos do litigio em casos de processos de patentes com alegacgdes frivolas, em que o
perdedor devera arcar com os custos do vencedor nos moldes da “English Rule”. Enquanto
regras de realocagcdo de custos sob a discricionariedade do juiz em litigacdo de patentes
existiam, elas eram raramente aplicadas e, a época, nunca haviam sido impostas de forma
obrigatdria as partes'®.

A autora entende que, com a implementacéo dessa regra, autores de agdes de patentes
terdo que cautelosamente considerar as possibilidades e beneficios no ingresso de a¢des sob o
risco de terem que arcar com os custos da parte vencedora®®!.

Com efeito, a Corte Suprema norte-americana detinha de entendimento similar ao da

autora, tendo em vista que em 2014, nos casos Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness,

127 art. 85. A sentenga condenara o vencido a pagar honoréarios ao advogado do vencedor. BRASIL, Lei N° 13.105,
de 16 de margo de 2015 - Cédigo de Processo Civil.

128 ROSENBERG, David; KOZEL, Randy J., Solving the Nuisance-Value Settlement Problem: Mandatory
Summary Judgment, Virginia Law Review, v. 90, p. 1849-1907, 2004, p. 1850-1851.

129 MALLOR, Jane, Punitive Attorney’s Fees for Abuses of the Judicial System, North Carolina Lawa Review,
v. 61, n. 4, p. 613-653, 1983, p. 617. Tradugdo nossa. CitacBes omitidas. Original: “To this extent, the American
rule may function as a "legalized form of blackmail" that encourages frivolous claims and adds to the congestion
of courts”.

130 CHEN, Emily H., Making Abusers Pay: Deterring Patent Litigation by Shifting Attorneys’ Fees, Berkeley
Technology Law Journal, v. 28, n. 4, p. 351-382, 2013, se¢. 351.

131 |bid., p. 381.
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Inc. e Highmark v. Allcare Health, a Suprema Corte facilitou a aplicagdo, em casos
excepcionais, da realocacdo dos custos do litigio de patentes em favor da parte vencedora,
quando as reivindicacdes da parte vencida se mostrarem frivolas*®? 33,

Se tratou de uma deciséo eficiente. De fato, 4 anos apds o julgamento os Tribunais norte-
americanos aumentaram a sua atuacdo em casos de litigacdo de patentes. Enquanto os Tribunais
concedem niveis variaveis de importancia ao fato de uma entidade ser uma NPE ou n&o, é
inegavel que o aumento da discricdo das cortes em determinar o redirecionamento dos custos
prejudica a atuacdo de trolls que pretendem ingressar com a¢Ges completamente frivolas. Tem-
se 0 exemplo de uma Patent Troll que ingressou com cerca de 500 processos contra pequenas
empresas, efetuou acordos por valores inferiores ao necessario para repudiar 0 caso em juizo e
desistiu de casos em que o suposto infrator fez qualquer questionamento do merito. Neste caso,
o tribunal determinou que a demandante deveria arcar com os custos do litigio, desencorajando

0 ingresso de agBes com alegagdes frivolas ou abusivast®.

5 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL E AS PATENT TROLLS.

N&o obstante, a andlise da atuacdo das Patent Trolls ndo deve se restringir a seara
judicial, especialmente considerando que cerca de 95-97% dos processos de patentes nos
Estados Unidos s3o resolvidos em acordos antes do julgamento, segundo dados de 2016%.

Com efeito, um estudo proposto por John R. Allison, Mark A. Lemley e Joshua Walker
constatou que enquanto a grande maioria dos casos envolvendo Patent Trolls acabam em
acordos (carca de 90% dos casos), quando estes casos vao a julgamento, as trolls perdem a
grande maioria das vezes. A média de vitoria de litigacdo de patentes por entidades produtoras
é de cerca de 40-50%, em contrapartida, a média de vitoria de NPEs é de cerca de 8-9%*%¢,

E interessante notar que a despeito da chance de vitoria das NPEs ser substancialmente
menor quando comparado a chance de vitoria de entidades produtoras, a frequéncia de acordo

é similar (cerca de 86,6% das entidades produtoras finalizaram processos em acordos,

132 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., No.
12-1184,572 U.S. 2014.

133 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, Highmark Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys., Inc., No. 12—
1163, 572 U.S., 2014.

134 FEREDERICKSON, Robert; KLINE, Doug, Working Out with Octane Fitness: Four Years Later, IPWatchdog
Institute, 2018.

135 YOON; WILSON SONSINI GOODRICH & ROSAT]I, IP Litigation in United States, p. 35.

136 ALLISON, John R.; WALKER, J. H.; LEMLEY, Mark A., Patent Quality and Settlement among Repeat Patent
Litigants, The Georgetown Law Journal, v. 99, p. 677-712, 2011, p. 694.
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comparado a 89.6% das NPESs). Isso demonstra que as NPEs ndo tém particular preocupagéo
em perder o processo, eles seguem pressionando a parte contraria até a aquisi¢do de um acordo,
frequentemente um de nuisance value®’.

Por certo, como mencionado, a maioria dos casos propostos por Patent Trolls visam a
resolugdo por um acordo extrajudicial, se buscando um “nuisance value settlement”. Assim
sendo, uma das principais questdes necessaria de analise na discussao acerca das trolls envolve
a questdo do acordo.

Ao se deparar com uma notificacdo de uma Patent Troll, em que ¢ alegado a infracao
do contetdo de uma patente, o suposto infrator possui algumas opgdes: i) ele pode ignorar a
notificagdo e prosseguir com a comercializagdo do produto, com a esperanca de que a Patent
Troll ndo prossiga com o ingresso de uma acéo; ii) ele pode simplesmente desistir da atuacao
no mercado, abrindo méo do produto supostamente infrator a fim de evitar possiveis riscos ou
custos, iii) ele pode litigar contra a Patent Trolls, com o intuito de ter seus direitos afirmados,
confirmando sua posicao de detentor de tecnologia; iv) ou ele pode tentar negociar com a troll,
aceitando um acordo para adquirir uma licenca de uso em troca de pagamento em royalties ou
meio diverso'®,

Todos estes meios tem consequéncias derivadas. Caso o infrator prossiga com a
exploracdo no mercado ele arrisca ser processado, podendo ser imposto que ele suspenda sua
producdo, ou que ele seja condenado ao pagamento de uma indenizacgéo, acarretando em altos
custos. De outra parte, caso se desista da producdo do produto infrator, se hd a perda de
investimentos e de oportunidades. Caso ele decida prosseguir com o litigio ele devera arcar com
os altissimos custos da litigacdo das patentes, arriscando, igualmente ao previamente
mencionado, ter sua producao suspensa e ser condenado a indenizagdes. Por fim, é possivel que
se chegue em um acordo geralmente por meio de pagamento de royalties ou outra compensacao,
a fim de se evitar o litigio®3,

Nos termos do previamente explorado, esta Gltima opcdo é a mais comum quando
tratamos da litigacéo das Trolls, tendo em vista ser, frequentemente, a opcdo mais econémica e
célere de resolucdo do conflito. Ademais, o sistema judiciario americano incentiva a realizagédo
do acordo de diversas formas. i) juizes individuais pressionam as partes para a realizacdo de um

acordo; i) tribunais impGe reuniGes de conciliacdo obrigatdrias durante o andamento do

137 ALLISON, John R.; WALKER, J. H.; LEMLEY, Mark A., Patent Quality and Settlement among Repeat
Patent Litigants, 2011, p. 709.

138 RANTANEN, Jason, Slaying the Troll: Litigation as an Effective Strategy against Patent Threats, Santa Clara
Cagmputer & High Tech, v. 23, p. 159-210, 2006, p. 160.

139 1bid.
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processo; iii) a jurisprudéncia do United States Court of Appeals for the Federal Circuit é
altamente pr6 acordo, e esta jurisprudéncia influencia a legislagéo de patentes norte-americana.

No contexto americano, a proeminéncia do acordo iniciou com a proliferacdo do ADR.
ADR, ou “Alternate Dispute Resolution”, remonta aos mecanismos frequentemente
empregados nas resolucgdes de conflitos fora do ambiente dos tribunais, podendo se manifestar
de diversas formas, tais como a arbitragem, mediag&o, conciliacdo dentre outras. Este conceito,
no Common Law, tem sua origem nos desenvolvimentos legais do direito inglés, com 0s
primeiros registros de sua utilizacdo remontando a conquista normanda da Inglaterra. Em seus
primérdios, 0 ADR consistia na concessdo, pelo rei, do comando da resolugdo de um conflito
as maos de um leigo altamente respeitado da comunidade. Se tratava de situacdo atipica e
contraria ao usual caminho do processo nos tribunais reais. Manifestava-se, assim, 0s primeiros
exemplos de arbitragem no Common Law°,

Nos Estados Unidos a institucionalizagdo formal de mecanismos de ADR iniciou no fim
do século XIX! entretanto, o real interesse nestes métodos alternativos de resolugio de
conflitos iniciou no final da década de 19602, em parte devido ao “Civil Rights Act!*3” de
1964, tendo em vista o estabelecimento, pelo congresso norte-americano, do “Community
Relation Service”, secdo do Departamento de Justica norte-americano que teria como
responsabilidade auxiliar, de forma extrajudicial, os tribunais nas resolu¢fes dos conflitos
raciais decorrentes do Civil Rights Act!#4,

Durante a parte final do século XX, o ADR se transformou numa das grandes formas de
resolucdo de conflito nos Estados Unidos, sendo incluido no curriculo de diversas
universidades, e, eventualmente, se transformando em uma parte integral da atividade legal dos
juristas#s,

O ADR funciona com a premissa de que o impeditivo da resolucao de conflitos privados

reside na falta de comunicacdo decorrente da desconfianca entre as partes. Dessa forma, caso

140 MCMANUS, Michael; SILVERSTEIN, Brianna, Brief History of Alternative Dispute Resolution in the United
States, 2011, p. 99-100.
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142 NOSYREVA, Elena, Alternative Dispute Resolution in the United States and Russia: A Comparative
Evaluation, Annual Survey of International & Comparative Law, v. 7, n. 1, p. 7-14, 2001, p. 8.

143 0 civil Rights Act foi um ato legislativo proposto pelo Presidente John F. Kennedy em 1963, que visava banir
a segregacao de racas em lugares publicos e proibir a discriminacdo com base em raca, cor, religido, sexo ou
nacionalidade. Tratou-se de uma medida legislativa que ocasionou em grande discussao e movimentacdo politica
nos Estados Unidos. ApGs superar forte oposicéo por parte dos congressistas do sul, o ato foi assinado em 1964
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as partes possam superar esta natural desconfianca, elas poderiam naturalmente chegar a uma
solucdo voluntaria do conflito, sendo o resultado tdo justo como o proposto por qualquer

corte'*8, Jethro K. Lieberman e James F. Henry indicam:

O processo adversarial - o motor do sistema adjudicatério - opera sobre a teoria da
desconfianga fundamental: nunca confie no adversario. O litigio torna-se, assim,
formal, complicado, divisivo, demorado e distorcido. Essas caracteristicas sdo
refletidas na imagem comum do Discovery em casos comerciais de grande escala que
levam anos para serem conduzidos, com o cuidadoso treinamento e preparacdo de
testemunhas, e no habilidoso impeachment de testemunhas fortes durante o
interrogatério. Em contraste, a criacdo de confianca é central para o design de muitos
processos de ADR,

Se tratou de uma posicdo de grande influéncia no legalismo americano, ao ponto que a
presenga do “trial by jury” (julgamento por juri) ou “bench trial” (julgamento pelo juiz)
percebeu um enorme declinio a partir da década de 1960. Atualmente, menos de 1% dos casos
civis federais nos Estados Unidos chegam a julgamento, em contraste de 12% dos casos na
década de 1960. A despeito do numero total de casos ingressados nos tribunais norte-
americanos ter aumento em mais de seis vezes, 0 nimero total de casos que vao a julgamento
nas cortes federais ainda ¢ inferior quando comparado a década de 1960, Apesar de alguns
casos serem resolvidos por pretrial motions'*°, a grande maioria é resolvida por acordos fora

dos tribunais®®®.

146 | |EBERMAN, Jethro K.; HENRY, James F., Lessons from the Alternative Dispute Resolution Movement,
The University of Chicago Law Review, v. 53, n. 2, p. 424-439, 1986, p. 427.

147 LIEBERMAN, Jethro K.; HENRY, James F., Lessons from the Alternative Dispute Resolution Movement, p.
427. Tradugdo nossa. CitacGes omitidas. Original: The adversary process- the engine of the adjudicatory system-
operates on a theory of fundamental distrust: Never put faith in the adversary. Litigation thus becomes formal,
tricky, divisive, time-consuming, and distorting. These characteristics are reflected in the common image of
discovery in large-scale commercial cases that takes years to conduct, in the careful coaching and preparation of
witnesses, and in the skillful impeachment of sound witnesses during cross-examination. In contrast, the creation
of trust is central to the design of many ADR processes.

148 GALANTER, Marc; FROZENA, Angela, The Continuing Decline of Civil Trials in American Courts, 2011
Forum for State Appellate Court Judges, 2011.

149 pretrial Motions so mogBes que podem ser propostas antes do julgamento de um caso. Estas mogfes podem
variar, por exemplo, de solicitagfes de julgamento sumario, solicitagdo de exclusdo de evidéncias ou testemunhas,
solicitagdo de alteragdo de férum ou motion to dismiss, em que se requer a extingdo do caso por auséncia de
jurisdicdo da corte, falta de evidéncias, realizacdo de acordo ou outras razdes. FINDLAW, Pre-Trial Motions,
FindLaw, disponivel em: <https://criminal.findlaw.com/criminal-procedure/pre-trial-motions.html>, acesso em:
24 jun. 2019.

150 BELLE, Megan M. La, Against settlement of (some) patent cases, Vanderbilt Law Review, v. 67, p. 375
442, 2014, p. 382.
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Esta reducdo da figura do julgamento € tdo pronunciada que alguns autores indicam a

possibilidade da extin¢do do julgamento, especialmente o jury trial, no futuro do ordenamento

151

americano~>*. Marc Galanter e Angela Frozena indicam

O declinio é acompanhado por uma ideologia que o justifica e o incentiva frente a
juizes, administradores, advogados, clientes e politicos. Algumas das expressdes
dessa ideologia sdo: que o papel dos juizes é gerenciar e resolver disputas; que a
adjudicagdo é apenas uma - e nem sempre a melhor - maneira de fazer isso; que trials
sdo caros ¢ dispendiosos; [...] que acordos beneficiam as partes ¢ os proprios
tribunais; [...]. O distanciamento dos trials, justificado por essa ideologia, é
considerado adequado aos interesses de juizes, em ficar atualizados em seus
processos, e aos interesses de advogados — tanto advogados corporativos que podem
minimizar o risco de perda que pode desacredita-los frente a clientes, como advogados
de acusacdo que querem evitar a inclinacdo pré-réu do processo de apelacéo.

O declinio ¢é autoperpetuante. Ha menos advogados com experiéncia ampla em trials
e novos advogados t€ém menos oportunidades de ganhar esta experiéncia [...]. Como
os advogados que ascendem a cargos de julgadores tm menos experiéncia de trials,
0 desconforto e o risco assimilado ao trial influenciam em suas decisdes. Juizes
também acumulam menos experiéncias de trial e, em muitos casos, menos apetite por
trialst®2,

O distanciamento do julgamento tradicional em favor do acordo foi alvo de grandes
debates na literatura americana. Enquanto apoiadores do modelo de ADR sustentam que
acordos promovem maior flexibilidade e criatividade na solucéo dos litigios, além de serem
mais econdmicos e céleres para as partes e para os tribunais, criticos entendem que a figura do
acordo pode ser prejudicial a justica®®. Notadamente Owen Fiss sustenta que o acordo trivializa
a figura do processo como uma mera forma de resolugdo de conflitos privados, ignorando o
valor social da acdo. Ao ignorar a figura da autoridade, abre-se margem para coercao e a
imposicdo do mais forte sobre o mais fraco na disputa. Ademais, a auséncia de julgamentos

priva as cortes da possibilidade de conceder interpretacdes as leis, prejudicando a atividade

151 BURNS, Robert P., The Death of the American Trial, The Death of the American Trial, 2013, p. 2.

152 GALANTER; FROZENA, The Continuing Decline of Civil Trials in American Courts, p. 23. Tradugdo nossa.
CitacBes omitidas. Original: Tradugdo nossa: The decline is accompanied by an ideology that explains and
promotes it to judges, administrators, lawyers, clients, and policy-makers. Some of the expressions of this ideology
are: that the role of judges is to manage and resolve disputes; that adjudication is only one—and not always the
optimal-- way to do that; that trials are expensive and wasteful; [...] that settlement benefits parties and the courts
themselves; [...]. The trial-avoidance justified by this wisdom is seen to fit the interest of judges in keeping abreast
of dockets and the interests of lawyers—both corporate lawyers who can minimize the risk of loss that might
discredit them with clients and plaintiff lawyers who want to avoid the prodefendant tilt of the appellate process.
The decline is self-perpetuating. There are fewer lawyers with extensive trial experience and new lawyers have
fewer opportunities to gain such [...]. As lawyers who ascend into decisionmaking positions have less trial
experience, the discomfort and risk of trials looms larger in their decisions. Judges, too, accumulate less trial
experience and, in many cases, less appetite for trials.

158 BELLE, Against settlement of (some) patent cases, p. 378..
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jurisdicional e a correta aplicacdo das normas. Neste contexto, Owen Fiss entende que acordos
promovem paz, mas ndo justica®®,

Esta discussdo evidentemente reflete no ponto das Patent Trolls, questiona-se qual seria
a melhor opcdo ao lidar com estas entidades. Acordos de patentes promoveriam o objetivo
central do sistema de patentes — o de incentivar a inovagdo em beneficio a sociedade - ou seria
o litigio uma figura mais adequada?

Autores como Jason Rantanen entendem que prosseguir com o litigio € o melhor
combate com as Trolls, na medida em que as causa prejuizos e prejudica o ingresso de novos
processos. Nesse contexto, a ameaca da litigacdo pelo suposto infrator serviria como uma
espécie de contrapeso a atuacdo da troll, o que poderia auxiliar na realizacdo de acordos de
baixo valor™®.

Contudo, em um estudo de 2014, a RPX Coorporation encontrou que processos mais
longos nédo apenas acarretam em maiores custos legais, mas também acarretam no aumento do
valor de um eventual acordo, principal fonte de custos atribuido a litigagdo de patentes.
Empresas que realizaram acordos no inicio de um processo pactuaram por valores inferiores
guando comparados a acordos realizados apds um longo litigio. Em média, processos resolvidos
de 1 a 2 anos resultaram em quatro vezes os custos legais e duas vezes o valor do acordo quando
comparado a litigios resolvidos em menos de um ano*®.

Outra circunstancia a se considerar € as consequéncias do julgamento do juri. Conforme
dados da PwC, julgamentos de jari tendem a ser substancialmente mais favoraveis aos
detentores de patentes quando comparado a julgamentos de juizes. Entre 1998 e 2017, em
média, juris foram favoraveis aos detentores de patentes 76% das vezes, enquanto juizes foram
54%. Ademais, juris aparentam colocar um menor peso a condicdo de NPE, reduzindo apenas
em 4% a média de procedéncia em casos de NPEs, em contraste a reducdo de 18% por juizes™’.

Outrossim, além da maior simpatia por detentores de patentes, juris tendem a estabelecer
condenac6es muitissimo superiores as determinadas por juizes. Entre 2013 e 2017, em média,
juris concederam indenizacBes no montante de 10,2 milhGes de dolares, enquanto juizes

concediam uma média de 1,9 milhdes de ddlares®e,

154 F1SS, Owen M., Against Settlement, The Yale Law Journal, v. 93, n. 6, p. 10731090, 1984, p. 1085-1087.
155 RANTANEN, Slaying the Troll: Litigation as an Effective Strategy against Patent Threats, p. 160.

156 RPX CORPORATION, NPE Litigation : Costs by Key Events, March, 2015.

157 | ANDAN ANSELL et al, 2018 Patent Litigation Study, p. 8.

198 1bid., p. 6.
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Assim sendo, por vezes, o acordo pode ser realmente do interesse das partes, tendo em
vista que prosseguir no litigio pode apenas acarretar em maiores gastos e uma maior morosidade
na solucdo da disputa. Todavia, mesmo que o acordo seja no interesse de ambas as partes, a
auséncia da andlise e julgamento dos tribunais pode causar prejuizos a sociedade, na medida
em que permite a uma patente possivelmente invalida continuar em sua atuag&o®°.

Megan M. La Belle sustenta que uma adequada solugdo para a questdo da patent
settlement seria uma supervisdo, por parte dos juizes, de casos que possam deter de interesse
publico. Nesse contexto, a autora aponta alguns casos em que o juiz poderia incentivar as partes
para prosseguir em adjudicacdo i) o caso de uma patente que j& tenha sido alvo de vérios
processos ou que, atualmente, esta sendo discutida em mais de um processo. Caso esta patente
seja declarada invalida, isto pode auxiliar na resolucéo de diversos litigios; ii) o caso de patentes
standard-essencial, ou seja, patentes cujo conteudo é essencial para implementacdo de algum
padrdo tecnoldgico. Desse modo, caso a adjudicacdo declare a patente como invalida, todos os
que utilizam este padrdo tecnoldgico estariam livres do pagamento de taxas de licenciamento;
e iii) Casos em que a resolucdo do litigio tenha alguma relevancia social, como casos que
tenham influéncia em salde publica, casos que afetam um grande nimero de pessoas, ou casos
que discutam relevantes questdes da legislagdo de patentes®,

Ao identificar litigios relevantes tais como 0s mencionados, a autora propde algumas
medidas possiveis a serem implementadas por juizes a fim de incentivar as partes a prosseguir
na adjudicacdo. Algumas mais moderadas, tais como a alteracdo de prazos processuais ou de
requisitos de divulgacdo de informaces, a fim de retirar a pressdo de realizar acordos, e
algumas mais radicais - considerando o cenario norte-americano - como a concessdo de
julgamentos sumarios invalidando patentes em que 0 juiz tem sérias dlvidas sobre a sua
validade — guiando o suposto infrator para prosseguir no litigio — ou a outorga de poderes
superiores aos juizes em casos de litigios de patentes, os concedendo a competéncia de aprovar
ou negar acordos®®?,

Enquanto, a curto prazo, estas medidas seriam responsaveis por um aumento na
guantidade de processos nos tribunais, a autora argumenta que, a longo prazo, haveria uma
reducdo na quantidade de processos de patentes nas cortes federais, tendo em vista a diminuigdo

de processos com a mesma patente, face a maior quantidade de patentes declaradas invalidas, e

159 BELLE, Against settlement of (some) patent cases, p. 380.
160 1hid., p. 434-436.
161 |bid., p. 436-439.
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a possivel diminuicdo de processos com reinvidicacdes fracas ou frivolas, em razdo dos maiores
riscos envolvidos no ingresso da ag&o®2,

De toda sorte, resta claro que a resolucdo judicial pode ser Util para impedir a atuacdo
de Patent Trolls. De fato, as decisdes Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness'® — que
facilita a realocacéo dos custos do litigio!®* — e Alice Corp. v. CLS Bank International®® — que
facilita a decretacdo de invalidade de patentes com conteddo demasiadamente abstrato ou

vago'6s

— sd0 bons incentivos para que réus prossigam no processo com trolls, o que pode
acarretar na decretacdo de invalidade de patentes inadequadas, e na possivel diminuicdo de

ingresso de agdes fracas ou com reinvindicagoes frivolas.

6 DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA DE PATENTES NO CENARIO NORTE-
AMERICANO

Tidas estas consideragdes acerca das causas e desdobramentos das Patent Trolls na seara
processual e extrajudicial, passa-se a uma analise administrativa do fendbmeno. Entende-se que
uma das principais ferramentas Gteis na prevencao das trolls seria um exercicio preventivo,
afetando as patentes concedidas administrativamente. Conforme referido, as trolls
frequentemente utilizam de patentes com descricdes vagas, e cujo conteudo permite a
reivindicacdo de direitos sequer imaginados pelo criador original, desse modo, uma melhor
atividade de concessao de patentes poderia prejudicar fundamentalmente a atividade de trolls.

Consoante aponta Christopher Hu, a qualidade das Patentes reivindicas pelas Trolls ndo
é uma circunstancia ligada a qualidade de Troll, tendo em vista que todas as patentes passam

pelo mesmo processo de exame no US Patent Office.

Uma falha em algumas analises do problema das trolls é a presun¢do de que 0s casos
de infracdo de patente propostos por uma NPE sdo supostamente infundados e que as
patentes reivindicadas tém pouco ou nenhum valor. Patentes reivindicas por NPEs
passaram pelo mesmo processo de exame no US Patent Office de outras patentes.
A sugestdo de que patentes afirmadas por trolls sdo de alguma forma inferiores ou
frivolas ndo é justa com o Escritério de Patentes dos EUA, que aplica um padrao
idéntico de patenteabilidade, nos termos do interpretado pelos tribunais, para todas os
requerimentos de patente, independentemente de quem seja o proprietario ou inventor.
Além disso, muitas patentes reivindicadas por NPEs foram originalmente adquiridas
por empresas tradicionais por meio de suas atividades regulares de pesquisa e

162 BELLE, Against settlement of (some) patent cases, p. 440-441.

163 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.
164 Sobre o assunto, ver nota de rodapé 134.

165 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, Alice Corp. v. CLS Bank International, 2014.

166 Sobre o assunto, ver nota de rodapé 205.
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desenvolvimento. Se ha um problema acerca da qualidade das patentes emitidas,
ele tem pouco ou nada a ver com quem foi o solicitante!®’.

O responsavel pela analise e concessdo de patentes nos Estados Unidos é o United States
Patent and Trademark Office (USPTO), uma agéncia do U.S. Department of Commerce!®®. O
processo de concessao de patentes envolve a delegacéo, pela USPTO, da anélise do pedido de
patente a uma equipe de examinadores especialistas na area tecnoldgica relevante, que
determinaram se a invencao satisfaz os requisitos necessarios para patenteamento, sejam eles:
i) novidade; ii) ndo-obviedade; iii) utilidade e iv) objeto patenteavel!®® 170 Estas patentes
incluirdo as especificacbes e as reivindicacdes da invencdo. O United States Government

Accountability Office indica:

A especificagdo é uma descrigdo escrita da invengao que, entre outras coisas, revela
suficientemente a invencdo e a maneira e processo de a fabricar e a utilizar. A
especificagdo deve ser escrita em termos completos, claros, concisos e exatos de modo
a permitir que qualquer perito na arte fabrique e utilize a invencgao. [...]

As reivindicacdes definem o escopo da invencdo para a qual a protecéo é concedida e
deve ser definida. Muitas vezes, h4 uma dizia ou mais de reivindica¢fes por patente,
e elas podem ser dificeis para um leigo compreender [...] As reivindica¢des de uma
patente podem ser escritas de maneira ampla ou mais restrita [...] e os solicitantes
podem alterar a redacdo das reivindicacdes - 0 que pode afetar seu escopo - durante o
exame com base no feedback do examinador. As patentes sdo um direito de
propriedade e - como terras - suas reivindicagdes definem seus limites. Quando um
direito de propriedade nédo é claramente definido, ele pode levar a disputas de
limites, embora em certa medida a incerteza seja inerente [a patentes].
Consequentemente, comentaristas juridicos definem patentes de alta qualidade
como aquelas cujas reivindicacbes definem claramente e fornecem uma
notificacdo clara de seus limites'™.

167 Hu, Some Observations on the Patent Troll Litigation Problem, p. 2. Traducdo nossa. Grifos acrescidos.
Original: A flaw in some analyses of the troll problem is the assumption that patent infringement cases brought by
an NPE are presumptively baseless and that the patents asserted have little if any value. Patents asserted by NPEs
have gone through the same examination process in the US Patent Office as other patents. The suggestion that
patents asserted by trolls are somehow inferior or frivolous is not fair to the US Patent Office, which applies an
identical statutory standard for patentability, as interpreted by the courts, to all patent applicants, regardless of who
the owner or inventor is. Moreover, many patents asserted by NPEs originally were obtained by mainstream
companies as part of their regular research and development activities.17 If there is an issue of the quality of issued
patents, it has little if anything to do with who the applicant was.

188 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE., About Us.

169 UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, Assessing Factors That Affect Patent
Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality, p. 7.
170 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, General information concerning patents, 2015.

1 UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, Assessing Factors That Affect Patent
Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality, p. 8. Traducdo nossa. Grifos acrescidos. Original:
The specification is a written description of the invention that, among other things, sufficiently discloses the
invention and the manner and process of making and using it. The specification must be written in full, clear,
concise, and exact terms so as to enable any person skilled in the art to make and use the invention. [...] The claims
define the scope of the invention for which protection is granted and must be definite. There are often a dozen or
more claims per patent, and they can often be difficult for a layperson to understand [...] A patent’s claims can be
written broadly or be more narrowly defined [...] and applicants can change the wording of claims—which can
affect their scope—during examination based on examiner feedback. Patents are a property right and—Ilike land—
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Em sua anélise, o examinador deverda considerar outras patentes, publicacdes e
informacBes de conhecimento publico que antecedem a data do pedido de patentes, para
verificar se a invencdo descrita possui caracteristica de novidade e ndo-obviedade!’?. Este
conjunto de informagdes é conhecido como prior art. Prior art, ou estado da arte, é,
essencialmente, toda e qualquer informag&o ou conhecimento disponivel ao publico que poderia
indicar que a invencdo examinada ndo contem os requisitos de novidade ou ndo obviedade!"3.

Preenchidos os requisitos de validade e de elegibilidade, o examinador podera conceder
o0 pedido, constituindo a patente. O tempo médio da decisdo inicial do examinador acerca do
pedido é de cerca de 18 meses, enquanto que o tempo entre o deposito do pedido e a concessao
da patente é, em média, 30 meses'’4.

Com a concessdo do pedido pela USPTO, a patente é presumida como valida. Nao
obstante, é possivel questionar a patenteabilidade das reivindica¢cBes administrativamente
perante a USPTO ou perante o Patent Trial and Appeal Board — instancia superior da USPTO.
Alternativamente, a validade de uma patente pode igualmente ser questionada em uma das 94
cortes distritais federais, apresentando, por exemplo, prior art que a USPTO néo considerou ou
ndo tinha conhecimento. Estes processos sdo frequentemente ingressados por supostos
infratores que foram processados com base na infragdo de uma patente!”.

Nas ultimas duas décadas, houve um enorme crescimento de um tipo especifico de
patentes no cenario norte-americano: patentes de software. Como mencionado previamente
neste trabalho, o ordenamento norte-americano permite o patenteamento de software como
figura independente, sem a necessidade de acoplamento. Ocorre que, ao contrario de inovacdes
fisicas e tangiveis, como o caso de maquinas, produtos de software frequentemente apresentam
dificuldades no processo de patenteamento. Com efeito, em face da grande velocidade de
mudancas tecnoldgicas e das caracteristicas especificas de software, se tornou dificil delimitar

limites claros para patentes, e dificil de especificar um conceito claro de ndo-obviedade!’®.

their claims define their boundaries. When a property right is not clearly defined, it can lead to boundary disputes,
although to some extent uncertainty is inherent. Consequently, legal commentators define high-quality patents as
those whose claims clearly define and provide clear notice of their boundaries.
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Ibid., p. 7.
173 SAMPAT, Bhaven N., When Do Applicants Search for Prior Art?, The Journal of Law and Economics,
v. 53, n. 2, p. 399-416, 2010, p. 399.
174 UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, Assessing Factors That Affect Patent
Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality, p. 7.
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Ibid., p. 9.
176 EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, Patent Assertion and U.S. Innovation, The White House, June
2013, p. 2.
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De acordo com dados da United States Government Accountability Office, a quantidade
de patentes de software mais do que quadriplicou entre 1991 e 2011, se tornando o principal
tipo de patentes nos Estados Unidos, superando, em 2011, o nimero total de todos os outros

tipos de patentes combinados, conforme o grafico a seguir:

Figura 1 - Anélise da United States Government Accountability Office sobre relacdo

entre patentes de software e todos os outros tipos de patentes.
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Fonte: UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, Assessing Factors That Affect Patent
Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality. Disponivel em:
https://www.gao.gov/assets/660/657103.pdf.

Dada a grande quantidade de patentes de software, e a frequente vagueza de suas
reivindicagdes, ndo € surpreendente que este tipo de patente se tornou o favorito de Patent
Trolls. Consoante dados de 2013, 82% dos réus em casos de Patent Trolls foram processados
com base em patentes de software, em contraste com apenas 30% em casos de entidades
produtorast’’.

De forma geral, o departamento de concesséo de patentes do EUA faz um bom trabalho
em organizar e conceder patentes que possuam escopo bem delimitado e contém os requisitos

de novidade, ndo-obviedade, utilidade e objeto patenteavel. Contudo, a economia americana é

177 CHIEN, Colleen V.; KARKHANIS, Aashish, Functional Claiming and Software Patents, Software PTO
Roundtable at SLS, 2013, p. 7.
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movida por patentes e invencGes, assim sendo, em periodos de grande inovagdo, como
atualmente, o departamento pode acidentalmente conceder patentes demasiadamente vagas que
permitem reivindicacbes muito além de seus limites originalmente pretendidos.

Por certo, uma tabela formulada pela USPTO, referente a atividade de patentes nos
Estados Unidos entre 1790 e 2015, relata que, nos Gltimos anos, a USPTO recebe, anualmente,
mais de quinhentos mil depdsitos de patentes, concedendo entre duzentas e trezentas mil
patentes todo ano!’®. Evidentemente, este fluxo macico de atividade de patentes resulta em
curtas e superficiais analises de cada invencdo, podendo acarretar em concessoes
inadequadas®™. E interessante notar que a explosdo da quantidade de patentes iniciou por
meados da década de 1980, década responsavel pelo lancamento do IBM 5150 em 1981,
primeiro computador pessoal que viu ampla difus&o*®, pelo lancamento da primeira versdo dos
computadores pessoais Macintosh pela Apple em 198481 e pelo langamento da primeira verso
do sistema operacional Windows pela Microsoft em 198582,

Um estudo realizado por Michael D. Frakes e Melissa F. Wasserman concluiu que,
efetivamente, em épocas em que ha falta de recursos para adequadamente lidar com a demanda
de pedidos de patentes, a USPTO tem uma tendéncia pro-concessao de pedidos. Essa tendéncia
€ mais proeminente em patentes de matérias que constam com uma maior frequéncia de
repetico de pedidos!®?,

O sistema administrativo de patentes nos Estados Unidos é particular pois a USPTO
nunca pode definitivamente rejeitar um pedido de patente. No caso de uma rejeicdo de um
pedido, o solicitante pode simplesmente ingressar com uma repeat application, seja por uma
continuation application, um novo pedido com contedo similar ou idéntico ao do rejeitado, ou
por uma request for continued examination (RCEs), uma solicitacdo de nova analise do pedido
rejeitado. Ambas as categorias sdo, de forma geral, utilizadas com o mesmo intuito de conceder

ao solicitante que teve seu pedido rejeitado uma nova chance de concessao de seu pedido.

178 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, U.S. Patent Activity Calendar Years 1790 to the
Present, 2016.

179 COHEN, Lauren et al, “Troll” Check? A Proposal for Administrative Review of Patent Litigation, Boston
University Law Review, v. 97, p. 1775-1841, 2017, p. 1781.

180 IBM, The birth of the IBM PC, IBM Archives, disponivel em:
<https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/pc25/pc25_birth.html>, acesso em: 12 jun. 2019.

181 RAWLINSON, Nik, History of Apple: The story of Steve Jobs and the company he founded, Macworld,
disponivel em: <https://www.macworld.co.uk/feature/apple/history-of-apple-steve-jobs-mac-3606104/>, acesso
em: 12 jun. 2019.

182 BELLIS, Mary, The Unusual History of Microsoft Windows, ThoughtCo., disponivel em:
<https://www.thoughtco.com/unusual-history-of-microsoft-windows-1992140>, acesso em: 12 jun. 2019.

183 FRAKES, Michael D; WASSERMAN, Melissa F, Does the U.S. Patent and Trademark Office Grant Too
Many Bad Patents: Evidence from a Quasi-Experiment, Stanford Law Review, v. 67, p. 613-676, 2015, p. 617.
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Estas repeat applications representam uma enorme parte da atividade de patentes na
USPTO, representando 40% dos depdsitos de patentes em 2012, se tratando de indice em
crescimento. Em comparacéo, o indice em 1980 era de apenas 11%84,

Os autores indicam que este enorme volume de repeat applications induz uma atividade
pré-concessao pela USPTO, em que ha prioridade por patentes de areas que constam com uma
maior frequéncia de pedidos repetidos, como patentes de informacao, tecnologias (que inclui
software, métodos de negdcios e armazenamento de informacao) e tecnologias relacionadas a
salide, como instrumentos médicos e cirlrgicos e tecnologias genéticas®.

Isto posto, existem alguns métodos para questionar a validade de uma patente
administrativamente perante a USPTO. O mais interessante, e mais utilizado, destes é o Inter
Partes Review, instituto criado pelo American Invents Act de 2012286,

O America Invents Act marcou algumas substancias alteracdes no modelo de patentes
do Estados Unidos, alterando o marco inicial para o sistema de patentes como a data do deposito
do pedido, ao contrario da data da invencdo, como estabelecia o sistema anterior. Outra
alteracdo notavel foi a restricdo da possibilidade de ingressar com uma acdo de infringéncia de
patentes contra varios infratores a0 mesmo tempo*®’, uma prética favorita das Patent Trolls
tendo em vista que, conforme previamente mencionado, acdes com diversos réus possuem
maiores chances de acordo.

Ademais, o America Invents Act introduziu um dos mais interessantes métodos de
questionar a validade de uma patente diretamente na USPTO, o Inter Partes Review.
Previamente a instituicdo do Inter Partes Review, a unica forma de questionar a validade de
uma patente seria por meio de processos nas cortes federais®® ou por procedimentos igualmente
custosos e prolongados perante a USPTO (o antigo Inter Partes Reexamination®®®). O ITP
promove uma mais econdmica e célere forma de questionar a validade de uma patente — com

base na violacdo de prior art - perante o Patent Trial & Appeal Board.

184 FRAKES, Michael D; WASSERMAN, Melissa F, Does the U.S. Patent and Trademark Office Grant Too
Many Bad Patents: Evidence from a Quasi-Experiment, 2015. p. 625-627.

185 1bid., p. 676.

186 UNITED STATES OF AMERICA, Leahy—Smith America Invents Act - Public Law 112-29, 2011.

187 AGARWAL, Prachi, Patent Troll: The Brewing Storm of Patent Reform in the United States of America, John
Marshall Review of Intellectual Property Law, v. 63, p. 63-82, 2015, p. 75.

188 DILGER, Nate; LORD, John, Evaluating the Effectiveness of the Inter Partes Review Process, Los Angeles
Lawyer, 2016, p. 16.

189 COHEN, Eric C, A Primer on Inter Partes Review, Covered Business Method Review, and Post-Grant Review
before the Patent Trial and Appeal Board, Federal Circuit Bar Journal, v. 24, 2014, p. 2.
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O procedimento do ITP envolve o0 ingresso, por um terceiro, de uma peticdo, perante a
USPTO, detalhando como as reivindicac¢Ges da patente alvo violam prior art. Caso o conselho
entenda que o demandante teria uma chance razoavel de vitéria em pelo menos uma das
alegacdes, sera instituido um processo de Inter Parties Review. Uma das grandes vantagens
deste procedimento é que a determinacdo final do conselho sera proferida em 1 ano (com a
possibilidade de prorrogagdo justificada por 6 meses)!®. Além disso, a possibilidade de
ingressar conjuntamente em um processo de IPR, possibilita a pequenas empresas se juntarem
para invalidar uma patente, prejudicando a cobranca por trolls de taxas de licenciamento
indevidas de pequenas empresas!®L.

Desde sua instituicdo até dezembro de 2017, 7.331 peticOes de Inter Partes Review
foram ingressadas perante a USPTO?, consolidando o instituto como uma popular forma de

resolucdo de conflitos de patentes no ordenamento norte-americano*3,

6.1 DAS PATENT SHARKS

N&o se trata da primeira vez que companhias utilizaram do sistema de patentes norte-
americano em seu proprio beneficio. Nos meados do século XIX, “Patent Sharks” atuavam de
forma similar as trolls, reivindicando direitos de exclusiva contra produtores terceiros. Houve
duas principais areas de atuagdo: na agricultura “Patent Sharks” coagiam agricultores ao
pagamento de taxas de licenciamento pela utilizacdo de varios utensilios basicos, como arame
farpado, latas de leite, arados e rodas de veiculos!®*. Tratou-se de pratica proeminente em face
da reducdo, na década de 1860, pelo entdo lider da Patent Office com apoio do congresso norte-
americano, do minimo necessario para qualificacio da nio obviedade em uma patente!®®,

Ademais, o desconhecimento, por parte dos fazendeiros da época, do que era qualificado como

19 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, Inter Partes Review, disponivel em:
<https://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/trials/inter-partes-review>,
acesso em: 16 jun. 2019.

191 MULLIN, Joe, Electronic Frontier Foundation, Electronic Frontier Foundation, disponivel em:
<https://www.eff.org/deeplinks/2018/02/ipr-process-saves-80-companies-paying-sports-motion-patent>, acesso
em: 17 jun. 2019.

192 pATENT TRIAL AND APPEAL BOARD, Trial Statistics IPR, PGR, CBM, United States Patent and
Trademark Office, 2017, p. 3.

193 pAMON, Ryan; LOWES, Andrew; EMERSON, Russ, Five Years Later: Lessons Learned from the First
Inter Partes Review, ACC Docket, disponivel em: <https://www.accdocket.com/articles/supreme-court-
decisions-inter-partes-review.cfm>, acesso em: 17 jun. 2019.

194 L AMOREAUX, Naomi R.; SOKOLOFF, Kenneth L.; SUTTHIPHISAL, Dhanoos, Patent Alchemy: The
Market for Technology in US History, Business History Review, v. 87, n. 1, p. 3-38, 2013, p. 21.

195 EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, Patent Assertion and U.S. Innovation, p. 13.
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uma patente valida ou adequada, facilitou a atuacio predatdria das Sharks!®®. Com o regresso
ao antigo padrdo de nio-obviedade, em 1880'%’, e os esforcos dos agricultores em criar
associacOes para litigar contra as entidades Sharks, ao contrario de pagar os valores de
licenciamento, a atuagdo das Patent Sharks foi rapidamente reduzida na agricultura®®,

A segunda area em que as Patent Sharks tiveram ampla atuacéo, e a que mais se
assemelha a atuagdo das Patent Trolls atualmente, foi nas patentes relacionadas as ferrovias, no
final do século XIX. Tal como patentes de tecnologia atualmente, os equipamentos de ferrovias
no século XIX estavam no centro de uma rapida e complexa evolucdo tecnoldgica, o que
dificultava a classificagdo de invengBes como novidades e ndo-6bvias®®. Em um caso notdrio,
um Shark chamado Thomas Sayles adquiriu trés patentes, de trés inventores diferentes, em que
havia sobreposicdo sobre a tecnologia de freios de acdo dupla. Sempre que uma empresa
licenciava uma das trés patentes, Sayles ingressava com uma acao contra a empresa com base
nas outras duas patentes remanescentes%.

No caso das ferrovias, as empresas vitimas formaram uma coligacéo para litigar contra
todos os casos de Patent Sharks, rejeitando todas as propostas de acordo. Isto, aliado a evolugédo
das patentes de ferrovias para se tornarem mais claras e bem definidas, abalou a atuacdo da
Patent Sharks?°:.

Portanto, a atuacdo destas entidades ndo-produtoras esta intimamente relacionada a
mudancas na legislacdo de patentes ou em mudancas tecnoldgicas que levaram a uma falta de
clareza nos limites e reinvindicacdes de patentes. Em ambas as instancias da atuacdo das Patent
Sharks, assim que as condi¢bes que facilitavam o abuso do sistema de patentes foram
remodeladas, 0 modelo deixou de ser lucrativo e a litigagdo foi drasticamente reduzida®®?,

Nesse contexto, uma atuagdo similar pode ser Gtil contra as Patent Trolls. O Gabinete
Executivo do Presidente dos Estados Unidos, em um relatorio acerca das Patent Trolls,
identificou trés ferramentas Uteis para reduzir a atuacdo de trolls: i) patentes mais bem

definidas, com altos padrbes de novidade e ndo-obviedade; ii) uma reducdo da disparidade do
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p. 21.

197 EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, Patent Assertion and U.S. Innovation, p. 13.

198 ) AMOREAUX; SOKOLOFF; SUTTHIPHISAL, Patent Alchemy: The Market for Technology in US History,
p. 21.

199 EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, Patent Assertion and U.S. Innovation, p. 13.

200 AMOREAUX; SOKOLOFF; SUTTHIPHISAL, Patent Alchemy: The Market for Technology in US History,
p. 21.

201 EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, Patent Assertion and U.S. Innovation, p. 13.

202 y:

Ibid.



53

custo de litigacdo entre proprietarios de patentes e usuarios da tecnologia e iii) uma maior
adaptabilidade do sistema de inovacéao sobre desafios propostos por novas tecnologias e novos
modelos negociais®®.

Em outras palavras, os esforcos contra trolls ndo devem ser direcionados as entidades
ndo-produtoras em si, mas ao ordenamento juridico que permite e incentiva a sua atuagao ou,

conforme Mark A. Lemley:

Nos iremos resolver o problema das trolls ndo cagando e eliminando as trolls,
mas cagando e eliminando as diversas regras legais que facilitam a captura, por
detentores de patentes, de uma parcela desproporcional de um investimento
irreversivel?%4,

6.2 ALICE CORP. V. CLS BANK INTERNATIONAL E SEUS REFLEXOS.

Neste cenario administrativo de patentes nos Estados Unidos, uma decisao de influéncia
relevante é a Alice Corp. v. CLS Bank International, julgamento datado de 2014. Alice Corp
era proprietaria de uma série de patentes que tratavam de um programa de computador que
facilitava, ao agir como um intermediario, a troca de obriga¢des financeiras entre duas partes
interessadas. Em resposta a estas patentes, CLS Bank International, empresa com atuagéo
internacional que opera facilitando transac@es financeiras, processou Alice Corp, sustentando
que as reivindicacdes das patentes mencionadas eram invalidas e inexequiveis, por serem
demasiadamente vagas e abstratas. A Suprema Corte, ao proferir julgamento, entendeu que a
mera instrucdo ou implementacdo de ideias abstratas em um programa computador ndo satisfaz
0s requisitos de elegibilidade de patentes, dessa forma, tendo em vista que as patentes da Alice
Corp meramente descreviam a ideia abstrata de um acordo intermediado aplicada a um
programa de computador, foi decretada a invalidade das patentes®® .

Desse modo, apds a Alice Corp. v. CLS Bank International, para determinar se uma
reivindicacdo de patente atende aos requisitos legais para a elegibilidade de patentes, deve-se
verificar se a reivindicacao € dirigida a uma lei da natureza, fenémeno natural ou ideia abstrata,
circunstancias que poderdo ocasionar na ndo-elegibilidade da patente caso ndo haja elementos

adicionais que elevem a reivindicacdo além do conceito abstrato em si?%,

203 |hig.

204 LEMLEY, Are Universities Patent Trolls?, p. 630. Tradugdo nossa. Original: We will solve the troll problem
not by hunting down and eliminating trolls, but by hunting down and eliminating the many legal rules that facilitate
the capture by patent owners of a disproportionate share of an irreversible investment.

205 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, Alice Corp. v. CLS Bank International.

206 AGARWAL, Patent Troll: The Brewing Storm of Patent Reform in the United States of America, p. 71.



54

A decisdo, ao aumentar os requisitos de elegibilidade de patentes — especialmente para
as vagas e abstratas patentes visadas por trolls - marcou o primeiro declinio do nimero anual
de acBes de patentes nos Estados Unidos desde 2009. Aproximadamente 5.700 acdes de
patentes foram ingressadas em 2014, marcando uma queda de 13% quando comparado a
2013%%7 | Esta decisdo, aliada a outras mudangas no litigio de patentes implementadas nos
Estados Unidos — como as mencionadas Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, TC
Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, dentre outras — acarretou na continuada
diminuicdo do numero anual de processos de patentes, a despeito do constante aumento do

nimero de concessdes de patentes pela USPTO?%®, conforme o gréfico a seguir:

Figura 2 — Relacdo anual entre nimero de patentes concedidas pela USPTO e o

numero de acbes de patentes ingressados.

SEPIP30U0D sajusled

CAGR =4.4%

Acoes Ingressadas  =——O=-— Patentes Concedidas

Traduzido pelo autor.

Fim do ano considerado como setembro.

Baseado em dados da USPTO e dados das cortes dos Estados Unidos.

Fonte: LANDAN ANSELL; ARAD, Ronen; BRANCH, Doug; et al. 2018 Patent Litigation Study. Patent
Litigation Study - PwC, 2018. Disponivel em: https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2018/09/2018-
pwc-patent-litigation-study.pdf.

Enquanto esta redug@o se mostra como uma positiva alteracdo no ambiente de patentes
dos Estados Unidos, ha possiveis problemas decorrentes deste aumento dos requisitos para o
ingresso de agdes patentes. Por certo, existem preocupag6es no sentido de que as medidas contra

Patent Trolls podem ter reflexos contra outros tipos de entidades. Ao dificultar o ingresso de

207 BARRY, Chris et al, 2015 Patent Litigation Study A change in patentee fortunes, Patent Litigation Study -
PwC, 2015, p. 3.
208 | ANDAN ANSELL et al, 2018 Patent Litigation Study, p. 2.
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acOes de infracdo de patentes, se reduz o incentivo a busca pela afirmacao de seus direitos de
exclusiva e, nesse contexto, é possivel conceber prejuizos aos incentivos a inovagao. Nesse
paradigma, Prachi Agarwal sustenta que os esforcos direcionados a erradicacdo das Patent
Trolls da inddstria ndo devem depreciar o propoésito da legislacdo de patentes, seja ela, o

incentivo & inovagdo®.

7 PATENT TROLLS NO CENARIO BRASILEIRO.

Como explorado, o fendmeno de Patent Trolling € um fendmeno de alta abrangéncia e
decorrente de diversos fatores do ordenamento norte-americano, como: i) os altos custos do
litigio e a responsabilidade individual por estes custos nos termos da American Rule; ii) a alta
propensdo de acordos na cultura legal norte americana, derivada de razdes historicas,
institucionais e culturais; e iii) as circunstancias administrativas envolvidas na concesséo de
patentes, decorrentes de uma economia altamente movida por inovacdes e de um o6rgao de
patentes que possibilita e facilita a concessdo de patentes vagas e abstratas.

Nesse contexto, tendo em vista 0 enorme potencial lucrativo do modelo de mercado das
Patent Trolls, porque este fendmeno nao se popularizou no cenario brasileiro? Especialmente
considerando que o fenémeno iniciou sua proliferacdo na década de 1990.

Ha diversas circunstancias que explicam esta questdo. Como mencionado, Patent Trolls
sdo um reflexo de diversos fatores presentes no cenario norte-americano que facilitam e
incentivam a capitalizacéo e a exploracdo de patentes como uma forma de produto ou, em outras
palavras, um mercado de patentes?°,

Ocorre que a maior parte destas circunstancias ndo estdo presentes no ordenamento
brasileiro, o que gera um ambiente indesejavel para as Patent Trolls.

Esta secdo do trabalho intenta apresentar as circunstancias e fatores relevantes que
acarretam na inexisténcia, de forma substancial, de Patent Trolls no cenério brasileiro. Para
tanto, serdo analisadas as circunstancias processuais, extrajudiciais e administrativas que séo
determinantes na eficiéncia das Patent Trolls nos Estados Unidos, circunstancias, de maneira
geral, ausentes no ordenamento brasileiro.

Inicialmente, a primeira circunstancia a se considerar € o proprio modelo processual
brasileiro que, diferentemente do modelo adversarial dos Estados Unidos, possui uma maior

ingeréncia do dito principio inquisitivo, descrito na primeira parte deste trabalho.

209 AGARWAL, Patent Troll: The Brewing Storm of Patent Reform in the United States of America, p. 82.
210 5opre 0 assunto, ver nota de rodapé 88.
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Enquanto, conforme explicitado previamente, ndo existem modelos de processo puros -
além de o modelo processual brasileiro se assemelhar em diversos fatores a um modelo
cooperativo de processo nos termos do defendido, por exemplo, por Marinoni, Arenhart,
Mitidiero?!! e Fredie Didier?*?, se utiliza 0 modelo inquisitorial apenas com fins didaticos para
proporcionar uma analise comparativa com o modelo norte-americano, que seria primariamente
identificado como um modelo adversarial.

Por certo, o processo brasileiro é qualificado por uma forte atuacdo do magistrado na
conducéo do processo, tendo grande participacdo na investigacdo probatéria e sendo capaz de
determinar diversas medidas ex oficio. Felipe Garcia Lisboa Borges e Natasha Rocha Valente

indicam:

O juiz é o gestor do processo, € ele quem o conduz determinando os atos das
partes; deferindo ou indeferindo a produgdo de provas; decidindo questdes
incidentais; combatendo a ma-fé processual; e outros atos até o julgamento da causa
e apos, na fase de execucgdo. Para tanto, a lei processual 0 mune de poderes, dos quais,
o0s poderes instrutdrios sdo espécie e tém como fim a formagéo do convencimento do
juiz?ss,

Esta atuacéo ativa do magistrado se verifica em diversas matérias, como na competéncia
do juiz de: i) delimitar as questfes de fato sobre as quais recaira a atividade probatoria, bem
como 0s meios de prova admitidos; ii) definir a distribuicdo do 6nus da prova; iii) e delimitar
as questdes de direito relevantes para a decisdao do mérito, todos nos termos do artigo 357 do
CPC/2015. Igualmente, conforme o disposto no artigo 370 do CPC/2015, cabe ao juiz, de oficio
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessarias ao julgamento do mérito. Tais
medidas se justificam no sistema de livre convencimento fundamentado do magistrado no
sistema brasileiro, consoante o artigo 371 do CPC/2015%4. Este envolvimento ativo do 6rgéo
judicial no procedimento diminui os custos legais associados, tendo em vista a centralizacéo
dos esforcos probatorios?®.

Pois bem, isto posto, a centralizacdo da instrucdo probatdria na figura do juiz aliada a

métodos de reducdo de custos de processo, como a Assisténcia Judiciaria Gratuita, e advogados

211 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel, Novo Curso de Processo
Civil: Teoria do Processo Civil, Volume 1, 12 ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 493-496.

212 pIDIER JUNIOR, Os trés modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo, p. 211-217.
213 BORGES, Felipe Garcia Lisboa; VALENTE, Natasha Rocha, Contelido e limites aos poderes instrutérios do
juiz no processo civil contemporaneo., Revista de Processo, v. 243, 2015, p. 7.

214 BRASIL, Lei N° 13.105, de 16 de marco de 2015 - Cédigo de Processo Civil.

215 Sopre o assunto, ver nota de rodapé 64.
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genericamente menos custosos quando comparados ao legalismo norte-americano?®,
proporcionam litigios genericamente mais baratos no ordenamento juridico brasileiro.
Ademais, a legislacéo brasileira, em termos de realocacao de custos, segue o ditado pela English
Rule, ao atribuir ao perdedor as custas processuais do vencedor, nos termos do artigo 85 do
CPC/2015%.

Essas circunstancias acarretam em processos, em geral, mais baratos no ordenamento
brasileiro quando comparado ao norte-americano, condicdo que reduz em grande parte a
eficiéncia das taticas de nuisance value settlement empregadas pelas trolls. Igualmente, de
acordo com Dan Guerchon, as eventuais indeniza¢fes decorrentes de litigios de infracdo de
patentes tendem a ser menos dispendiosas quando comparados ao cenario norte-americano?8,

Outrossim, mesmo que se decida prosseguir pela via judicial, o processo brasileiro se
mostra incompativel com diversas atitudes das trolls. Um processo lento?®®, altamente instruido
e conduzido pela autoridade judicial lesiona as necessidades das trolls de intimidar a parte
contraria ao pagamento de royalties ou valores derivados de licenciamento.

Além disso, o cendrio da resolucdo extrajudicial brasileira se mostra igualmente
inadequado as trolls. Com efeito, estas entidades, nos termos do previamente explorado,
utilizam primariamente a resolucdo extrajudicial para adquirir seus rendimentos, utilizando a
via judicial como uma forma de intimidagéo ou em casos de a reivindicagéo ser particularmente
forte.

Ocorre que, no ordenamento brasileiro, a frequéncia de acordos é consideravelmente
inferior ao do ordenamento norte-americano, além de os valores destes também serem
substancialmente mais baixos??°. Conforme dados do CNJ, em 2018, 12,1% dos casos na justica
brasileira foram resolvidas por homologacdo de acordo. A despeito de se tratar de um indice

em crescimento ao longo dos anos (em 2015 o indice era de 11,1% dos casos??!) ainda se trata

216 Conforme a U.S.News, o salario médio anual de um advogado nos EUA em 2017 foi de US$119.250, com 0s
25% menores salérios atingindo a média de US$78.130 e os 25% maiores salérios atingindo a média de
US$178.480. U.S.NEWS, Lawyer Salary, disponivel em: <https://money.usnews.com/careers/best-
jobs/lawyer/salary>, acesso em: 21 jun. 2019. Relativamente ao salario do advogado brasileiro, de acordo com o
Robert Walters Salary Survey de 2019, um advogado junior brasileiro ganha uma média de R$70.000 a R$130.000
anualmente, enquanto um advogado sénior ganha uma média de R$155.000 a R$360.000 anualmente. ROBERT
WALTERS, Salary Survey 2019 Brasil, Grupo Robert Walters, 2019.

217 Art. 85. A sentenga condenara o vencido a pagar honoréarios ao advogado do vencedor. BRASIL, Lei N° 13.105,
de 16 de margo de 2015 - Cédigo de Processo Civil.
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220 |bid., p. 46.

221 DEPARTAMENTO DE PESQUISAS JUDICIARIAS, Relatorio Justica em Numeros 2018, Conselho
Nacional de Justica, 2018, p. 137-141.
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de uma quantidade infima quando comparada aos indices dos Estados Unidos que atingem uma
média de 90-97%2%,

Esta menor frequéncia de acordos se deve a diversas circunstancias. Como mencionado,
os custos do litigio brasileiro sdo baixos comparados com 0 processo americano. Ademais,
circunstancias histdricas e culturais, como a tradicdo legalista romana-germanica e a relativa
novidade da resolucdo extrajudicial de conflitos no ordenamento brasileiro - que surgiu por
meados da década de 1970 - acarretam nesta menor frequéncia de acordo??3,

Neste contexto, o processo no Brasil ainda € primariamente judicializado,
diferentemente da situacdo norte-americana apresentada previamente neste trabalho. Logo, a
principal via de atuacéo das Patent Trolls se mostra prejudicada no cenario brasileiro

N&o fosse suficiente as condi¢des judicias e extrajudiciais, o cenario administrativo
brasileiro, igualmente, ndo se mostra amigavel as trolls. No Brasil, o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) é o responsavel pela analise e concessdo dos direitos de
propriedade intelectual, dentre eles as patentes??,

As patentes no Brasil deverdo passar por um exame de mérito, em que o examinador do
INPI verificara o cumprimento dos requisitos de patenteabilidade, sejam eles, nos termos do
art. 8 da LPI, novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial??.

A novidade ¢ caracterizada quando a invengdo nao é compreendida no estado da técnica.
Este, de acordo com o art. 11, § 1° da LPI, é constituido “por tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data de deposito do pedido de patente, por descri¢do escrita ou oral, por uso
ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior??®”, ressalvado o periodo de graca (art. 12 LPI)
prioridade unionista (art.16 LPI) e prioridade interna (art. 17 LPI).

Relativamente a atividade inventiva, esta é qualificada pela invencdo que ndo decorre
de maneira evidente ou 6bvia do estado de técnica para um técnico no assunto, nos termos do
art. 13 da LPI. N&o é necessario que este técnico seja especialista na matéria, sendo suficiente

que ele seja versado no assunto??’. Sobre este requisito, Dénis Barbosa indica:

222 50pre o assunto, ver nota de rodapé 135.
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de Cada Ordenamento, in: Il Encontro Internacional de Direitos Culturais, Fortaleza: Universidade de
Fortaleza, 2014, p. 2-5.
224 INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, disponivel em:

<http://www.inpi.gov.br/Portal/sobre/estrutura>, acesso em: 19 jun. 2019.
225 BRASIL, Lei N° 9.279, de 14 de Maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial.
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22T EITE, Marcio de Oliveira Junqueira, O Patenteamento De InvencGes De Segundo Uso No Brasil, Dissertagéo
de Mestrado. Universidade de S&o Paulo, 2011.
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Este vai ainda mais fundo na questdo do equilibrio de interesses para que seja
concedida uma patente. E preciso que ndo s6 haja novidade, mas também que a
eficacia e a importancia econdmica dessa nova técnica seja discernivel, de forma que
se promova nao apenas minimos aumentos incrementais da tecnologia, e sim algo que
seja tdo grandioso que justifique a criagdo de um monopdlio instrumental Ou seja, 0
uso de uma técnica de producdo especifica, ndo um monopélio econdmico??,

Nesse contexto, a invencao deve “representar algo mais do que o resultado de uma mera
combinacdo de caracteristicas conhecidas ou da simples aplicacdo de conhecimentos usuais
para um técnico no assunto??%”,

Por fim, quanto ao requisito de aplicacdo industrial, € necessario que a invencao seja
capaz de ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de industria (art. 15 LPI). O conceito de
inddstria é interpretado de forma ampla pelo INPI, de forma a incluir industrias agricolas,
indUstrias extrativas e demais produtos manufaturados?®. Este requisito, especificamente, é
visto como um possivel empecilho para a atuacédo de trolls no Brasil, conforme seréa apresentado
na proxima secao.

Quando comparada a USPTO, o INPI apresenta um nivel de atividade
consideravelmente reduzido. Especificamente na area de patentes, o INPI recebeu anualmente
uma média de trinta mil depdsitos de patentes (patentes de invencao e de modelos de utilidade)
entre 2014 e 20182, Tais nlimeros se mostram substancialmente inferiores aos demonstrados
na atividade da USPTO, que atingia, como mencionado previamente, uma média de mais de
quinhentos mil depositos de patentes por ano desde 2011232,

Evidentemente que o numero reduzido de pedidos de patentes é acompanhado por um
reduzido nimero de funcionéarios. De acordo com USPTO performance and accountability
report de 2018, a forca de trabalho da USPTO consiste em 12.579 funcionarios federais®3. O
INPI, por sua vez, consoante o relatério de atividades de 2018, possui 1.819 vagas autorizadas

228 BARBOSA, Denis Borges, O comércio internacional, o desenvolvimento econdmico e social e seus reflexos
na ordem internacional da propriedade intelectual, Propriedade Intelectual - Estudos em Homenagem a
Professora Maristela Basso, 2005, p. 18.

229 DIRETORIA DE PATENTES - DIRPA, Manual Para o Depositante de Patentes, INPI, 2015, p. 13.

230 BRUCH, Kelly Lissandra, Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas, Dissertacdo de Mestrado.
Universidade Federal do Rio Grade do Sul, 2006, p. 36.

231 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Relatério de Atividades INPI 2018,
Estatisticas INPI, 2018, p. 18.

232 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, U.S. Patent Activity Calendar Years 1790 to the
Present.

233 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, United States Patent and Trademark Office
Performance and Accountability Report FY 2018, 2018, p. 12.
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para servidores, sendo que apenas 1.062 estdo ocupadas®**. Logo, a menor demanda é
acompanhada por uma menor forca de trabalho.

Contudo, é importante salientar que os processo de concessdo de patentes no INPI séo
consideravelmente mais prolongados dos que os efetuados pela USPTO. Enquanto a USPTO
detém de uma média de 30 meses para a concessdo de patentes, o tempo necessario para a
concessao de uma patente no INPI pode variar entre sete e treze anos, dependendo do tipo
tecnoldgico da patente requerida®.

Assim sendo, uma menor demanda acumulada com processos mais longos, podem
acarretar, de forma geral, em mais minuciosas analises de pedidos de patentes. Ademais, a
auséncia do instituto de repeat aplications®® é outra circunstancia que prejudica a concessdo
de patentes vagas ou abstratas das quais as Patent Trolls necessitam para poder atuar.

Ademais, o ordenamento brasileiro sequer permite o patenteamento de software
(ressalvada a hipdtese de acoplamento)?®’que, conforme previamente mencionado, é o principal
tipo de inovacdo que permite — em face de suas caracteristicas especificas — adquirir
reivindicacdes de patentes vagas e com limites pouco delimitados.

Esta conjuntura, aliada a um mercado nédo tdo dependente em inovagdes — como € 0 caso
brasileiro — permite, pelo menos em principio, uma analise mais minuciosa e cuidadosa de cada
pedido de patentes, criando um ambiente administrativo desfavoravel as Patent Trolls.

Interessante notar que, nos termos do relatorio de atividades do INPI, apenas 20% dos
depdsitos de patentes de invencdo originam de inventores brasileiros, sendo que a principal
origem é dos Estados Unidos, possuindo 30% dos depdsitos?3.

Por certo, as principais detentoras de patentes no Brasil s&éo empresas multinacionais
que ndo possuem, via de regra, interesse em vender seus direitos de exclusiva. Logo, um modelo
de empresa focada exclusivamente na reinvidicacdo de patentes ndo aparenta ser um modelo
lucrativo, haja vista que 0s custos para a aquisicdo de patentes ndo sdo compensados pelos
valores a serem adquiridos por sua reivindicacdo perante a terceiros®®.

Tendo em vista a auséncia de atividade de trolls no Brasil, possivelmente pelas
circunstancias elencadas acima, ha uma certa dificuldade em julgar quais seriam as formas pelas

quais trolls agiriam no ordenamento brasileiro. Contudo, existem algumas hipdteses. Dan

234 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Relatério de Atividades INPI 2018, p. 40.
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239 GUERCHON, Os Polémicos Patent Trolls. Conceito, Criticas e Atuacéo no Brasil., p. 47.
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Guerchon sustenta que a atuacdo das Patent Trolls no Brasil, assim como em outros paises

subdesenvolvidos, poderia ocorrer de forma indireta por meio de um poder de influéncia.

Muitas empresas focam sua produgdo em paises em desenvolvimento, como
0 Brasil, apesar de possuir o titulo de patente em paises desenvolvidos, com os EUA.
Desta forma, apesar de a patente nao ser tdo importante para a empresa no seu pais de
origem, ela é de suma importancia para a manutencdo dos negdcios em determinado
pais do exterior, onde possui seu mercado-alvo.

Verificando tal cenario, um Patent Troll poderia coagir a referida sociedade
empresaria hipotética com o ajuizamento de uma acgéo no pais de origem, buscando
obstar a fabricacdo e exportacdo dos produtos relacionados a patente em questéo.
Assim, o Patent Troll evita as dificuldades de litigar em um pais como o Brasil, por
exemplo, mantendo, contudo, um forte mecanismo de “intimida¢ao” no pais de
origem?%,

Isto posto, entende-se valioso apresentar alguns institutos que podem ser (teis ou
interessantes ao analisar uma possivel atuacdo das trolls no Brasil, seja ela uma atuacédo direta

ou indireta.

7.1 FERRAMENTAS CONTRA A ATUACAO DE PATENT TROLLS NO BRASIL.

Primeiramente é importante realcar a relevancia do instituto da licenca compulsoria e
da caducidade no direito de patentes. Nos termos do previamente mencionado, o ordenamento
norte-americano nao impde restricdo quanto ao ndo-uso de um direito de patentes, havendo o
entendimento de que a auséncia de comercializacdo de uma patente é simplesmente reflexo de
uma patente com pouco valor de mercado, sendo esta tecnologia ndo util ou com valor inferior
as despesas necessarias para a comercializacdo ou o licenciamento destes direitos de exclusiva.
Assim sendo, o possuidor da patente, ao ndo utilizar os direitos de exclusiva, ndo esta
cometendo nenhum abuso, visto ser meramente um reflexo do mercado?*.

Contudo, o ndo-uso de patentes pode decorrer de comportamentos ou taticas
anticompetitivas, hipotese em que os direitos de patentes sdo propositalmente ndo utilizados a
fim de beneficiar financeiramente o detentor. Uma empresa pode, por exemplo, adquirir
patentes de forma a impedir a proliferacdo de uma nova tecnologia que pode prejudicar o status
quo ou danificar seu poder e prestigio dentro do mercado. Igualmente, uma patente pode nao
ser utilizada pelo entendimento de que o valor econémico da producao da tecnologia é inferior

ao possivel ganho com a reivindicagio litigiosa da patente perante a terceiros?*2, exatamente o

240 |pig.,

241 TYLER, Patent Nonuse and Technology Suppression: The Use of Compulsory Licensing to Promote Progress,
p. 457.

242 |bid., p. 458.
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comportamento praticado pelas Patent Trolls. Assim, o ordenamento norte-americano, ao
permitir o ndo-uso de direitos de patentes, possibilita 0 acimulo e posterior litigacdo efetivada
pelas Patent Trolls.

Neste contexto, os institutos de licenca compulsoria e caducidade previstos no
ordenamento brasileiro, nos termos da Lei n®9.279/1996, podem ser um grande impeditivo para
a acumulacéo de patentes perpetrada pelas Patent Trolls.

O artigo 68 da Lei n® 9.279/1996 prevé as hipoteses de licenca compulsoria, nos

seguintes termos:

Art. 68. O titular ficara sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer
os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de
poder econdmico, comprovado nos termos da lei, por decisdo administrativa ou
judicial.

8 1° Ensejam, igualmente, licenga compulsdria:

I - ando exploragdo do objeto da patente no territério brasileiro por falta de fabricagéo
ou fabricacdo incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo
patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econbmica, quando serd admitida a
importacdo; ou

Il - a comercializacdo que ndo satisfizer as necessidades do mercado.

Assim sendo, uma eventual atuacdo de Patent Trolls teria que considerar a presenca
destes institutos legais sob o risco de perder os direitos de patentes que detém?4,

[]

§ 5° A licenca compulsoria de que trata o § 1° somente serd requerida ap6s decorridos
3 (trés) anos da concessdo da patente.

Particularmente, a possibilidade de imposicéo de licenca compulséria em casos de abuso
de direito e ndo-uso parece ser uma interessante ferramenta para prejudicar a atuacédo de trolls.

Denis Borges Barbosa salienta, relativamente a licenga compulsoéria, que o instituto do
abuso de direito é um reflexo da ideia de retribui¢&o do criador no direito de patentes. Afinal, a
Constituicao Federal brasileira, ao possibilitar o uso exclusivo de uma tecnologia, concede uma
excecdo ao principio da liberdade de mercado. Portanto, o abuso de direito seria “um abuso no
uso da patente em desvio de finalidade, ou seja, contra ou em afastamento do interesse social e
o desenvolvimento econdmico e social do Brasil”’?*4,

O abuso por nao-uso, por sua vez, € um reflexo da néo realizacdo do direito de modo a
atender ao interesse publico. Por vezes, o interesse da sociedade e o interesse do investidor
podem ndo coincidir, dessa forma, cabe ao Estado utilizar de ferramentas para reorientar 0 uso

das patentes, sendo exemplo destas ferramentas as referidas licenca compulsoria e

243 BRASIL, Lei N° 9.279, de 14 de Maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial.

244 BARBOSA, Denis Borges, A Criago de um Ambiente Competitivo no Caso Sul Americano, International
Centre for Sustainable Development (ICTSD), 2005, p. 77.
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caducidade®*®. E importante destacar qual tipo de desuso ndo atende a este interesse publico.
Especificamente no Brasil, nos termos do art. 68 da LPI elencado acima, se considera desuso
como a i) falta de fabricacao ou fabricacdo incompleta do produto; ii) a falta de uso integral do
processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econémica, quando sera admitida a
importacdo; iii) comercializacdo que ndo satisfizer as necessidades do mercado. Nem todo o
desuso é ilegal, contudo, nos termos do art. 69 da LPI, a licenga compulséria ndo sera concedida
se, a data do requerimento, o titular justificar o desuso por razdes legitimas; comprovar a
realizacéo de sérios e efetivos preparativos para a exploracao; ou justificar a falta de fabricacéo
ou comercializagio por obstaculo de ordem legal?*. Estas “razdes legitimas”, conforme salienta
Barbosa, sdo emprestadas da Convencdo de Paris e s&o interpretadas, como indica Georg
Hendrik Christiaan Bodenhausen, “como baseados na existéncia obstaculos econdmicos, legais
ou técnicos & exploracdo ou exploragdo mais intensiva da patente no pais”?4’.

Os requisitos de licenca compulséria serdo analisados pelo INPI a partir do
requerimento, nos termos do art. 68 da LPI, por pessoa com legitimo interesse e que tenha
capacidade técnica e econdmica para realizar a exploracgéo eficiente do objeto da patente, que
deverd destinar-se, predominantemente, ao mercado interno. Salienta-se que a licenca
compulsdria, nos termos do art. 72 da LPI, serdo sempre concedidas sem exclusividade, ndo se
admitindo o sublicenciamento?*®.

A caducidade, por sua vez, se trata de um mecanismo mais drastico do que a licenca
compulsoéria, na medida em que se extinguem os direitos de exclusiva da patente, caindo em
dominio publico?*. Enquanto a antiga legislacdo brasileira permitia a decretacio da caducidade
por ndo uso®®, a atual LPI vincula o instituto a licenca compulsdria, conforme o seu art. 80:
“caducaré a patente, de oficio ou a requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse, se,
decorridos 2 (dois) anos da concessdo da primeira licenca compulséria, esse prazo nao tiver
sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificaveis?®!”. Assim

sendo, conforme Barbosa, para a decretacdo da caducidade ¢ necessaria “a prévia experiéncia
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de uma licenga compulsoéria, que tivesse se mostrado incapaz de superar os abusos que lhe
tivessem dado causa®?”.

Retornando as Patent Trolls, Dan Guerchon salienta que a deficiéncia da licenca
compulsoria reside na morosidade da aplicacdo do instituto, em comparacdo com a rapida
atividade das trolls. Com efeito, o procedimento de licenga compulséria somente pode ser
requerido quando decorridos 3 anos da concessao da patente, consoante o art. 68, 85° da Lei
9279/1996. Alem disso, se trata de um processo complexo que pode se prolongar por alguns
anos. N&o é ao acaso que existem pouquissimos casos de licenca compulséria na historia do
Brasil®®,

Sendo assim, especialmente tendo em vista a &gil atuacdo das trolls, a licenca
compulsoria, ou posterior caducidade, ndo seriam eficientes solu¢bes imediatas ao problema,
“sua efici€éncia ocorreria em um momento posterior para licenciar a patente utilizada com
vicio”?*. Apos o tramite do processo, é provavel que a troll ja teria atingido seu objetivo, qual
seja, reivindicar valores contra empresas que estariam infringindo suas patentes?°,

De outra parte, processos de nulidade de patentes administrativos, previstos no art. 50
da Lei 9279/1996, ou judicias, previsto no art. 56 Lei 9279/1996, podem ser outras ferramentas
Uteis para combater a ativida de das trolls. Por tratarem de requisitos mais objetivos previstos
em lei, estes procedimentos podem ser mais céleres dos que os propostos pela licenca
compulsoria, a fim de decretar a nulidade da patente?®®.

E importante destacar que, diferentemente dos casos de licenca compulséria e
caducidade, a nulidade decretada administrativamente ou judicialmente diz respeito a eventuais
falhas nas patentes. Tendo em vista que as reivindicacdes das trolls sdo frequentemente
baseadas em patentes “fracas”, seria possivel conceber, por exemplo, a falta de novidade,
atividade inventiva ou aplicacdo industrial, circunstancias que poderiam acarretar na decretacdo

de nulidade®’.
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Contudo, ainda se tratam de mecanismos relativamente morosos para a solugdo da
questdo, podendo apenas atingir efetividade, tal como o caso da licenga compulsoéria, apds a
troll ja ter atingido a suas metas?°®,

Além destes institutos, caso a Patent Troll decida prosseguir na esfera judicial, ela
encontrara outras resisténcias. Com efeito, a frequente litigacdo frivola das Patent Trolls
poderia atrair a condenac&o por litigagdo de ma-fé, nos termos dos artigos 79 do CPC/2015%°
e a figura do abuso de direito disposto no artigo 187 do Cédigo Civil de 20022,

Consoante indica José Ricardo Alvarez Vianna, o instituto de litigancia de ma-fé é
estreitamente vinculado com o abuso de direito, de forma que “A rigor, a litigdncia de ma-fé se
manifesta pelo abuso de direito praticado no curso do processo judicial?®*”. O abuso de direito
é caracterizado pelo exercicio irregular de um direito, de forma a desviar sua finalidade. Assim
sendo, “no abuso de direito a conduta, em tese, estd em consonancia com o direito, mas
finalisticamente dele se aparta??”. Neste seguimento, a litigacdo de ma-fé seria nada mais do

que uma espécie de abuso de direito, tendo em vista que, conforme o autor:

Note-se que a litigancia de ma-fé nasce como um direito — direito de ingressar em
juizo, de formular pedidos e requerimentos, de produzir provas, de recorrer etc. —, mas
que, em razdo de seu exercicio abusivo, desprende-se das fronteiras do juridico e se
convola em ato ilicito. Nesses termos, se a litigancia de ma-fé consiste em espécie do
género abuso de direito — genuino postulado juridico®®,

Vale salientar que este abuso de direito previsto na LPI difere-se do abuso do direito
previsto no CC/2002, tendo em vista que o primeiro se refere especificamente ao abuso no
exercicio da patente para os fins da LPI, enquanto o segundo se refere ao abuso de direito de
forma geral.

Nos termos do artigo 80 do CPC/2015, considera-se litigante de ma-fé aquele que 1)
deduzir pretensdo ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 1) alterar a

verdade dos fatos; I11) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 1) opuser resisténcia
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injustificada ao andamento do processo; V) proceder de modo temerario em qualquer incidente
ou ato do processo; V1) provocar incidente manifestamente infundado; V1) interpuser recurso
com intuito manifestamente protelatorio?®*. Entende-se que os incisos 111 e \V, poderiam ser de
particular relevancia ao se debrucar perante um caso de Patent Troll, tendo em vista que,
frequentemente, trolls ingressam com processos manifestamente infundados com o fim de
intimidar a parte contraria a realizar um acordo?®,

Sob outra perspectiva, Vitor Schettino Tresse e Juliana Martins de Sa Miller entendem
que, para combater uma eventual atuacdo de Patent Trolls no Brasil, o fortalecimento do
requisito de aplicacdo industrial para a concessao de patentes seria 0 método mais eficiente. Os
autores sustentam que uma atividade preventiva pelo INPI, interpretando o requisito de
aplica¢do industrial de forma mais rigorosa a fim de se considerar a “real efetividade e
possibilidade da industrializagdo da inveng¢ao”?®®, de modo a reprimir patentes improdutivas,
seria a melhor solugcdo. Esta interpretacdo mais rigorosa poderia reprimir a concessdao de
patentes que ndo atendam a sua fun¢ao no ordenamento brasileiro, qual seja, “uma propriedade
concedida como contraprestacio aos investimentos empregados na produgéo do invento?%’. Os

autores indicam:

A prética proposta [fortalecimento do requisito de aplicagdo industrial]
aliada aos mecanismos atuantes no momento do conflito, como nulidade de patentes,
licencas compulsdrias, e mecanismos processuais, de maneira conjunta, permitiriam
que, em &mbito nacional, a propriedade industrial — especificamente as patentes —
cumprissem o compromisso estipulado constitucionalmente para sua concessdo, o
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do pais, conforme o
artigo 5°, inciso XXX da Constituicéo da Republica?®.

Por fim, um 6rgdo atil em um eventual combate contra as trolls no Brasil poderia ser o
Conselho Administrativo de Defesa Econémica (CADE) que, junto a Secretaria de
Acompanhamento Econémico do Ministério da Fazenda, constitui o Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorréncia, responsavel, nos termos da Lei n® 12.529 de 30 de novembro de 2011,

pela “prevencio e repressio as infragdes contra a ordem econdmica”?%,
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Neste contexto vale salientar que, enquanto ndo existem casos de Patent Troll com
grande influéncia no Brasil, existem alguns casos de Sham Litigation, que poderiam ser
interpretados de forma similar. Christopher C. Klein define Sham Litigation como “uma
litigacdo predatoria ou fraudulenta com efeitos anticompetitivos, isto €, o uso indevido dos
tribunais e outros processos adjudicativos do governo contra competidores para alcangar fins
anticoncorrenciais”?’®. A sua repressdo, no ordenamento norte-americano, se trata de uma
excecao a Noerr-Pennington Doctrine. Esta, faz referéncia ao direito de peticao perante o poder
publico, nos termos do garantido pela primeira emenda da constitui¢io dos Estados Unidos?"*.

Sobre o assunto, é importante destacar a diferenca entre Sham Litigation e Patent
Trolling. Enquanto Sham Litigation se trata de casos pontuais do abuso de direito de petigéo,
ndo se restringindo a area de patentes, Patent Trolling se assemelharia como um abuso
sistematico do sistema de patentes e do sistema processual. Em outras palavras, enquanto Patent
Trolls séo praticantes de Sham Litigation, estd ndo é a Unica préatica perpetrada por estes atores.

Especificamente na area de patentes, um caso interessante de Sham Litigation é o
Processo Administrativo n°® 08012.011508/2007-91 do CADE - partes Eli Lilly e Associacao
Brasileira das Industrias de Medicamentos Genéricos. Em sintese, Eli Lilly ingressou com agdes
sucessivas de alteracdo de escopo de pedido de patente perante a Justica Federal de comarcas
diferentes (Rio de Janeiro e Distrito Federal). As ac¢Oes judiciais eram contraditorias e omitiam
dados relevantes nas demandas. Como resultado, a empresa adquiriu exclusividade na
comercializacdo do medicamento denominado “Gemzar”, cujo principio ativo € o cloridrato de
gencitabina, indicado para tratamento de diversos tipos de cancer. Entre 19 de julho de 2007
até 07 de margo de 2008, periodo em a Eli Lilly exerceu o monopdlio, o preco do referido
medicamento era de RS 540,00, enquanto apo6s o fim da exclusividade o preco caiu para R$
189,00.

O CADE conclui que a conduta da Eli Lilly teve evidentes consequéncias
anticompetitivas, na medida em que adquiriu, indevidamente, o0 monopo6lio do medicamente

Gemzar, implantando pregos abusivos durante a exclusividade. Consequentemente, a Eli Lilly

270 KLEIN, Christopher C., The Economics of Sham Litigation, Bureau of Economics Staff. Report to the
Federal Trade Commission, n. April, 1989, p. 1. Tradugdo nossa. Original: A definition of Sham Litigation [...]
as predatory or fraudulent litigation with anticompetitive effect, that is, the improper use of the courts and other
government adjudicative processes against rivals to achieve anticompetitive ends.

271 7ZAUZMER, Robert A., The Misapplication of the Noerr-Pennington Doctrine in Non-Antitrust Right to
Petition Cases, Stanford Law Review, v. 36, p. 1243-1272, 1984, p. 1243.
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foi condenada pela prética de infracdo a ordem econémica, nos termos do art. 20, I e IV c/c art.
21, IV e XVI da Lei 12.529/2011, sendo imposta multa no montante de R$ 36,6 milhdes?’2.

O caso é interessante pois, além de ser um dos maiores casos envolvendo Sham
Litigation na histéria do CADE, o VVoto do Processo Administrativo mencionou expressamente

as Patent Trolls, nos seguintes termos:

A propriedade intelectual, nesse sentido, pode ensejar diversos tipos de abuso, que
ndo vém passando despercebidos para o direito concorrencial. Com efeito, a literatura
recente esta permeada de preocupacdes a respeito de patentes que sdo registradas
propositalmente com limites pouco claros ou ambiguos tdo somente para que possam
ser utilizadas como pretextos para guerras judiciais contra concorrentes, como ocorre
nas chamadas patent throlls [sic]. Tem-se, portanto, que a falta de rigor das
autoridades de registro acaba levando a um contexto propicio a pratica de sham
litigation em diversas modalidades?">.

Neste seguimento, entende-se que uma eventual atuacdo de Patent Trolls no Brasil
poderia ser interpretada de forma similar ao exposto na Sham Litigaion, podendo atrair a
incidéncia da mencionada infragdo a ordem econémica. Neste contexto, 0 CADE, dentro de sua
atuacdo antitruste, pode ser um relevante érgdo no combate a uma eventual atuacdo de Patent
Trolls no Brasil.

Isto posto, enquanto todas as propostas elencadas acima podem se mostrar Uteis, na
opinido do autor, e nos termos do explorado neste trabalho, entende-se que € improvavel que
haja a propagacdo, pelo menos da forma em que ocorre nos Estados Unidos, das Patent Trolls
no cenario nacional, tendo em vista as diversas circunstancias judiciais, legais, extrajudiciais e
administrativas presentes no ordenamento brasileiro que impedem uma atividade significativa

destas entidades no cendrio nacional.

7.2 CASOS JURISPRUDENCIAIS DE PATENT TROLLS NO BRASIL.

Tidas estas consideracdes, vale analisar os poucos exemplos de atuacdo de Patent Trolls
no cenario brasileiro. Primeiramente, destaca-se o caso Vringo contra a empresa chinesa ZTE
Corporation. Vringo, uma empresa de tecnologia norte-americana considerada como uma

Patent Troll?"*, adquiriu mais de quinhentas patentes (de diversos paises) da empresa Nokia.

272 BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (CADE). Processo Administrativo n°
08012.011508/2007-91. Julgado: 05 ago. 2015. D.O.U. 11 ago. 2015. Grifos acrescidos.
273 1o

Ibid., p. 15.
274 MULLIN, Joe, After years of hype, patent troll Vringo demolished on appeal, Ars Technica, disponivel
em: <https://arstechnica.com/tech-policy/2014/08/after-years-of-hype-patent-troll-vringo-demolished-on-
appeal/>, acesso em: 18 jun. 2019.
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Estas abrangiam um grande leque de tecnologias de telecomunicagéo, sendo que 124 destas
envolviam tecnologias essenciais em sistemas de comunicagéo wireless, tratando de sistemas

como 2G, 3G, 4G e tecnologias relacionadas®’

. A ZTE Corporation, porém, seguiu produzindo
produtos que violavam as mencionadas patentes, recusando propostas de licenciamento da
Vringo?’®. Em resposta a Vringo ingressou com agdes de infracdo de patentes contra a ZTE
Corporation em doze paises, incluindo o Brasil?’’. A agéo tramitou perante o TJRJ (Processo
n° 0126070-69.2014.8.19.0001%®) e, a despeito de ter sido resolvido em acordo homologado
no dia 18/12/2015, cujo contetido ndo esta disponivel na consulta processual publica, o processo
é um dos poucos exemplos concretos da atuacdo de uma Patent Troll no cenario brasileiro?”®,
mesmo que se trate de entidades com sedes internacionais.

Outro caso interessante envolve uma acéo de infracdo de patentes ingressada pela TCT
Mobile Telefones LTDA em face da Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson. Na decisdo
interlocut6ria que negou a liminar postulada pela parte autora o magistrado faz menc¢éo expressa

ao termo Patent Troll, nos seguintes termos:

Como causa de pedir, sustenta, em suma, que as patentes em apreco nao séo
dotadas dos requisitos legais de novidade e de atividade inventiva, e que a empresa ré
Ericsson, titular das patentes anulandas [sic], vem causando danos irreversiveis a
empresa autora, por meio de abuso de direitos de propriedade intelectual, agindo como
uma Patent Troll, por meio de acdes judiciais e outras medidas contestaveis para
obrigar as empresas de tecnologia a pagar royalties abusivos. Afirma o preenchimento
dos requisitos para a concessao do provimento liminar, para a suspensao inter partes
das patentes atacadas, ante a demonstracdo da probabilidade do direito e da
demonstragdo do risco de danos irreparaveis?®,

275 \WAUTERS, Robin, Mobile tech firm Vringo to sell $31.2m worth of stock to buy over 500 Nokia patents
for (at least) $22m, The Next Web, disponivel em: <https://thenextweb.com/insider/2012/08/09/mobile-tech-
firm-vringo-to-sell-31-2m-worth-of-stock-to-buy-ip-from-nokia-and-more/>, acesso em: 18 jun. 2019.

276 VRINGO, Letter from Vringo Infrastructure, Inc. to Zte Corporation, disponivel em:
<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1410428/000114420412052946/v324379_ex99-1.htm>, acesso em:
18 jun. 2019.

21T ELLIS, Jack, Vringo and ZTE go the distance: an infographic, IAM, disponivel em: <https://www.iam-
media.com/frandseps/vringo-and-zte-go-distance-infographic>, acesso em: 18 jun. 2019.
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=publica&numProcesso=2014.001.109704-8>, acesso em: 18 jun. 2019.
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Enguanto, no presente momento, 0 processo supra ndo possui julgamento de mérito,
caso 0 magistrado se manifeste quanto a figura de Patent Trolls, o ordenamento brasileiro terd

um marco mais concreto na jurisprudéncia para analisar a quest&o?s:,

281 GUERCHON, Os Polémicos Patent Trolls. Conceito, Criticas e Atuacéo no Brasil., p. 46.
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8 CONSIDERACOES FINAIS.

O presente trabalhou visou explorar a figura das Patent Trolls, em uma tentativa de
delimitar os motivos determinantes desta ocorréncia nos Estados Unidos e de que formas esta
pratica poderia se manifestar no Brasil.

Para tanto, estabeleceu-se a defini¢do de Patent Trolls como entidades ndo-produtoras,
cuja principal forma de negocio envolve a reinvindicacdo de direitos de patentes. Apds, foram
apresentados os argumentos pro e contra trolls, e delimitados as suas principais formas de
atuacdo, examinando figuras como, “privateering”, forum Shopping e nuisance-value
settelment.

No seguimento, foi investigado o cenario do acordo nos Estados Unidos, sendo
apresentada uma retrospectiva historica de modo a explicar a prevaléncia do acordo na cultura
legal americana, e expondo as consequéncias dessa prevaléncia. Em seguida, foi observado o
ambiente administrativo norte-americano, apontando de que formas o sistema permite a
concessdo de patentes vagas e com limites pouco delimitados, ferramentas utilizadas pelas
Patent Trolls.

Por fim, examinou-se uma possivel atuacdo das trolls no Brasil, demonstrando as
diferencas presentes no odernamento nacional que impedem a formacdo de um mercado de
patentes, prejudicando a ocorréncia de Patent Trolling. Ademais, foram explorados possiveis
institutos presentes no ordenamento nacional que poderiam ser Uteis em eventuais casos de
Patent Trolls.

Assim sendo, entende-se que o presente estudo foi capaz demonstrar as principais
circunstancias a se considerar ao analisar o fenbmeno de Patent Trolling, explicitando o porqué
da auséncia desta figura no ordenamento brasileiro.

Enquanto, de fato, considera-se que Patent Trolls, na opinido do autor, ndo oferecem
um grande risco ao cendrio brasileiro, tendo em vista todas as circunstancias e condicdes
elencadas, ainda se entende que este estudo prop@e interessantes conclusdes. Com efeito, é
possivel perceber como certas escolhas institucionais nas mais variadas areas do direito podem
ter reflexos na sociedade e na economia muito além do originalmente planejado.

Uma grande frequéncia de acordo, por exemplo, propde celeridade e economicidade a
resolucéo de conflitos entre privados, mas pode privar a sociedade da importante atuacdo dos
tribunais em conceder interpretacdes as leis e criar jurisprudéncia. Da mesma forma, a grande
dependéncia no acordo pode possibilitar um mercado de intimidagdo na resolucéo pela esfera
extrajudicial, como o caso das Patent Trolls.
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Igualmente, uma grande ingeréncia privada das partes na conducdo do processo
ocasiona maior criatividade e flexibilidade na resolugéo dos conflitos, mas pode proporcionar
processos mais custosos, em que a parte que detém de mais recursos e de melhor assisténcia
legal pode dominar a parte contraria.

Um mercado com grandes inovacg0es e forte protecdo da propriedade intelectual é capaz
de proporcionar grandes beneficios & economia, mas também pode ocasionar em um
sobrecarregado escritorio de patentes que pode conceder patentes vagas ou abstratas que podem
ser usadas para prejudicar a economia.

Assim sendo, as Patent Trolls ndo devem ser interpretadas como meras entidades
oportunistas que tentam utilizar de direitos de patentes como forma de lucro, mas como um
reflexo de diversas escolhas institucionais que facilitam e incentivam estas praticas.

Circunstancias estas, de forma geral, ausentes no cenario brasileiro que, apesar de suas
diversas falhas e insuficiéncias — e em parte devido a elas — cria um ambiente indspito para a
atuacdo das Patent Trolls.

Enquanto existem exemplos de abuso do direito de agdo com intuitos anticompetitivos
no Brasil, conforme o verificado na Sham Litigation, no ponto de vista do autor, a estratégica
operacao no cenario de patentes, nos termos do operado pelas Patent Trolls, ndo se mostra como
um modelo de mercado lucrativo no cenério brasileiro.

Contudo, o presente estudo néo foi exploratdrio, existindo ampla margem para maiores
estudos, tendo em vista a ampla literatura no exterior sobre o tépico. Ademais, Patent Trolls
ndo sdo o unico exemplo de praticas abusivas por meio do sistema de propriedade intelectual.
Logo, maiores estudos, possivelmente direcionados as falhas especificas do sistema de patentes
que permitem estes abusos, podem auxiliar na solidificacdo da propriedade intelectual no
cenario nacional e internacional.

Por fim, enquanto verifica-se que as Patent Trolls ndo apresentam uma enorme ameaca,
no presente momento, ao ordenamento brasileiro, alteracfes legislativas ou jurisprudéncias
podem abrir portas para atitudes tais como, ou similares, as realizadas pelas Patent Trolls, sendo
relevante ter em mente ndo apenas as consequéncias de eventuais praticas prejudicais ao
ordenamento, mas também os fatores e causas determinantes que possibilitam a sua atuacéo.

O Brasil ainda enfrenta diversos problemas institucionais e econémicos que prejudicam
seu crescimento, entretanto, pelo menos por enquanto, ele nédo precisara se preocupar com trolls

em baixo de pontes.
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