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O cenario nacional favoravel para os detentores de patentes no pais vem
incentivando o ajuizamento de tais a¢des judiciais, uma vez que a obtencao
de uma liminar — normalmente acompanhada de multa diaria pelo ndo
cumprimento — coloca os titulares dessas patentes numa posi¢cao mais

forte caso esteja em andamento uma negociacao global.

O Tribunal de Justica do Rio de Janeiro vem confirmando tais liminares
respaldadas em pareceres unilaterais que atestam que a tecnologia
protegida pela patente seria essencial para um tipo de padrdo tecnoldgico,
ja que, a seu ver, a infracdo seria uma decorréncia légica da essencialidade
de tal padrédo. Até muito recentemente, os tribunais especializados em
Propriedade Intelectual, com algumas exce¢des, ndo distinguiam patentes
essenciais de ndo essenciais, aplicando dispositivos legais que garantem a
possibilidade de concessao de liminares com base exclusivamente em
pareceres unilaterais apresentados pelo Autor que atestassem a

essencialidade.

E fato que nem o Cddigo de Processo Civil Brasileiro nem a Lei de
Propriedade Industrial Brasileira (Lei 9.279/96) estabelecem distin¢do entre
patentes essenciais e ndo essenciais. No entanto, é inequivoco que as
particularidades de tal microssistema e a forma como tais a¢des judiciais
estdo se desenvolvendo no Brasil tém atraido a atencdo de um nimero cada

vez maior de titulares de patentes.

Apesar da previsdao no ordenamento juridico brasileiro de dispositivos que
permitem a concessdo de liminares sem o contraditorio em a¢des SEP no
Brasil, duas decisdes judiciais recentes proferidas pelo Juiz Victor Augustin,
entdo a frente da 62 Vara Empresarial do Rio de Janeiro, vém introduzindo
outros critérios para concessao de liminares em tais a¢des, que merecem

destaque.

Um desses casos[1] diz respeito a uma acao movida por um titular de
patente contra uma grande empresa de telecomunicacdes com atuacao
global, na qual o juiz anterior havia concedido uma liminar sem o respaldo
de um expert independente designado pelo juizo com notério saber na
matéria em discussdo (normalmente de alta complexidade).Passados quase
dois anos, o novo juiz ndo apenas revogou a liminar anteriormente
concedida, como também julgou improcedente a agdo — agora com base
em laudo pericial imparcial de lavra de Perito de confianca do Juizo,
confirmando a nao infragdo da patente -, tendo ainda condenando o Autor

por litigancia de ma-fe .
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Em outra recente decisao judicial, o mesmo Juiz Victor Augustin da 62 Vara
Empresarial do Rio de Janeiro[2] estabeleceu os seguintes critérios para

concessao de liminar em acdes de violagao de patentes SEP:

Para requerer uma liminar, o titular da patente deve comprovar que
observou as condi¢bes FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory,
em portugués: justas, razoaveis e ndo discriminatdrias) na negociagao de um
acordo — o que significa que aquele que alega possuir uma patente essencial

para tal padrdao deve procurar licenciar a terceiros nos termos referidos.

A liminar sem oitiva da parte contraria sera condicionada a um laudo pericial
preliminar conciso e imparcial, através do qual um perito apontado pelo
juizo respondera inicialmente a alguns quesitos/perguntas formuladas pelo
juiz, sem prejuizo de um laudo pericial mais completo e fundamentado a ser

futuramente apresentado na fase pericial.

O segredo de justica sera limitado as informagdes empresariais confidenciais
identificadas pela parte interessada. Tal disposicao visa facilitar a formacao
da jurisprudéncia e dar seguranca juridica, com base na regra geral do
processo civil que dispde que as a¢des judiciais devem ser publicas e

totalmente divulgadas a sociedade.

Um dep0sito caucao deve ser apresentada pelo Autor. Nota-se que tais
previsdes contribuem para um cenario mais claro para uma discussao
altamente técnica e complexa que s6 agora vem amadurecendo no

judiciario brasileiro.

Portanto, o Brasil continua sendo uma jurisdicao atraente para agoes
judiciais relacionadas a patentes SEP. Embora liminares ainda sejam
frequentemente concedidas aos titulares de patentes alegadamente
essenciais, 0s juizes estao se tornando cada vez mais versados nas
complexidades dos padrdes tecnoldgicos e suas respectivas

particularidades.

Os magistrados estdao mais atentos aos direitos e obrigagdes dos detentores
e implementadores de patentes SEP e cientes dos termos FRAND que
podem dar o tom nas negociacdes de royalties. A medida em que os casos
relacionados as patentes SEP se tornam mais frequentes no pais, é natural
que as disputas sejam tratadas pelos juizes com critérios mais claros e
seguros, possibilitando assim equilibrar os interesses de todas as partes

envolvidas e as circunstancias especificas de cada caso.
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[1] Caso atualmente sob segredo de justica.

[2] Decisdo proferida quando os autos eram publicos (atualmente estdo sob
segredo de jsutica): DivX, LLC vs. Gorenje do Brasil Importacdo e Comércio de
Eletrodomésticos Ltda., Toshiba do Brasil Ltda. e Multilaser Industrial S.A. — n®.
0834763-49.2024.8.19.000, em 17 de maio de 2024, 69 Vara Empresarial do

Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro.

*Luiz Edgard Montaury Pimenta, Ana Paula Affonso Brito e Maria Eduarda

de Oliveira Borrelli Junqueira sao advogados do Montaury Pimenta,
Machado & Vieira de Mello
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