1. Introducao

Para atingir todo o seu potencial, os smartphones precisam se conectar e
operar em redes em todo o mundo, independentemente do fabricante do
dispositivo ou da infraestrutura de rede local. Isso € possivel gracas aos
padrdes celulares (2G a 5QG). Esses padrdes definem especificagdes técnicas
que incorporam tecnologias essenciais, resultantes de contribui¢cdes de
varios colaboradores. Tais tecnologias quando patenteadas sao conhecidas
por patentes essenciais ao padrao, do inglés SEPs - Standard Essential
Patents.? Sem esses padrdes, cada fabricante de dispositivo ou fornecedor
de rede teria que desenvolver suas proprias tecnologias, resultando em um
gasto massivo no desenvolvimento de tecnologias similares, mas que
provavelmente seriam incompativeis entre si. Isso, por sua vez, levaria a
uma fragmentacao significativa do mercado e a uma experiéncia ruim do
usuario.® A criacdo de uma base comum para o desenvolvimento
tecnoldgico permitiu a interoperabilidade global e a inovagao sem
precedentes.”

Cada geracao de padrdes celulares representa um avanco significativo em
termos de recursos e complexidade. Em particular, os padrdes 4G e 5G sao
considerados os impulsionadores da transformacao digital, pois melhoram
significativamente a conectividade, a velocidade e a capacidade da rede.”
O 4G introduziu a internet movel de alta velocidade, permitindo a
proliferacao de aplicativos com uso intensivo de dados, como streaming de
video, jogos moveis e comunicacao em tempo real. Esse progresso
promoveu uma economia mais conectada e digital. Enquanto isso, o 5G,
trouxe sua laténcia ultrabaixa, uma maior largura de banda e a capacidade
de conectar um grande numero de dispositivos simultaneamente. Isto,
facilita o avanco de tecnologias como a loT - Internet das Coisas, cidades
inteligentes, veiculos autdbnomos, industria de redes inteligentes e
manufatura avancada.® A conectividade do 4G e 5G oferece suporte a
novos modelos de negdcios, impulsiona a inovacao e permite a integracao
perfeita de servicos digitais na vida cotidiana, transformando
fundamentalmente indUstrias e sociedades.”

Cada geracao de padrodes celulares é o resultado de uma década de
extenso trabalho e bilhdes de dolares de investimento em pesquisa e
desenvolvimento (P&D).2 Por isso, os colaboradores geralmente protegem
suas tecnologias resultantes de patentes. As invencdes patenteadas cuja
utilizagao € inevitavel para a conformidade com um padrao técnico sao
chamadas de patentes essenciais ao padrao ou SEPs, na sigla em inglés,



como acima indicado.? Para possibilitar uma ampla disseminacao dos
padrdes celulares, os titulares de SEPs tipicamente concordam em
licencia-las sob termos justos (Fair), razoaveis (reasonable) e (and) nao
discriminatérios(non-discriminatories), das sigla em inglés FRAND."° Os
termos FRAND costumam ser determinado por negociacdes bilaterais
conduzidas de boa-fé." Gracas aos termos FRAND, (i) os implementadores
tém acesso a tecnologias de ponta a precos razoaveis, enquanto (ii) os
colaboradores dos padrdes obtém uma compensacao adequada em
tempo habil. Ao assegurar que os inventores tenham retorno sobre seus
investimentos, os termos FRAND encorajam novos aportes para o
desenvolvimento das proximas geracdes de padroes. Isso é especialmente
importante em setores de rapida evolugao, como tecnologia da informacao
e telecomunicacdes, onde a inovacao é excepcionalmente rapida. E por
isso que o ecossistema FRAND é conhecido como um 'circulo e inovacao'.”

O sucesso do ecossistema FRAND é inegavel.” O 3G e 0 4G tém sido
fundamentais para democratizar o acesso a Internet no Brasil."* Com seu
aumento de velocidade e cobertura, o 4G permitiu que uma parcela muito
maior da populacao, incluindo aqueles de classes sociais mais baixas, se
conectasse a Internet.” Isso abriu novas oportunidades para empresas
locais em regides remotas, permitindo que elas competissem em um
mercado mais amplo por meio do comércio eletrénico e do marketing
digital.’® O setor de telefonia mével, em particular, se beneficiou muito do
4G."” Em 2022, o setor gerou faturamento de R$ 277 bilhdes, investiu R$ 38
bilhdes e empregou 522.000 pessoas.’

Até 2030, estima-se que a tecnologia 5G adicionard US$ 1,3 trilhdo ao PIB -
produto interno bruto global. O setor de saude € um dos maiores
beneficiarios, aproveitando recursos sem fio sem precedentes para
aprimorar o atendimento ao paciente.” Outro é o automotivo, com uma
receita total estimada de US$ 2 trilhdes até 2030, de seus produtos e
servicos habilitados com conectividade.®

Prevé-se que a contribuicao do 5G para a produtividade econémica global
(em termos de PIB) aumente cinco vezes, de US$ 101,17 bilhdes em 2022
para US$ 508,52 bilhdes até 2030.2' Na América Latina, o 5G serd
responsavel por movimentar mais de US$ 3,3 trilndes até 2035, impactando
diretamente mais de 650 milhdes de pessoas.?? Especificamente no Brasil,
o impacto no PIB devido ao 5G deve chegar a US$ 1,2 trilhdo até 2035.%



Considerando seu impacto positivo para o sucesso da economia brasileira,
€ crucial proteger o ecossisterma FRAND, para garantir a evolucao destas
tecnologias. Para tanto, os tribunais brasileiros devem desencorajar
qualquer tentativa de abuso deste ecossistema, por exemplo, por meio da
pratica conhecida como "hold-out"* Hold-out é a estratégia empregada
por alguns implementadores de tecnologia que, intencionalmente,
atrasam as negociacdes de licenciamento ou processos judiciais. Essa
tatica tem como objetivo evitar ou adiar o pagamento de royalties
relacionados as SEPs que estdo utilizando.” Esses atrasos podem colocar
uma pressao financeira significativa sobre o proprietario da SEP, que
depende das receitas de licenciamento para recuperar seus investimentos
em pesquisa e desenvolvimento.?® Sob tal pressdo, os proprietarios de SEP
podem ser obrigados a concordar com taxas de licenca abaixo do FRAND.
Isso resulta em receitas reduzidas para os proprietarios de SEP, limitando
sua capacidade de investir na proxima gerag¢ao do padrao e, assim,
interrompendo o circulo de inovagao.

Este artigo tem como objetivo analisar o fenémeno do hold-out, discutir
seus efeitos anticompetitivos e explorar seu impacto na inovacao e no
progresso tecnoldgico.

2. Impacto das estratégias de resisténcia (hold-out) na inovacao
tecnoldgica

Com base na compreensao fundamental das SEPs e dos termos FRAND, e
seu papel critico na promoc¢ao da interoperabilidade e inovagao globais, é
indispensavel examinar as estratégias de resisténcia também conhecidas
como hold-out e seu impacto no progresso tecnoldgico.

Algumas taticas de resisténcia envolvem:

Notificacdes e outras comunicacdes por longos periodos;

e \Vontade de obter uma licenca FRAND apenas para cada patente
individual apds confirmacao judicial;

e Na obtencao de informacdes excessivas sem ter assinado acordos de
confidencialidade;

e Falta de informacao ou ndao entender a oferta de licenga, sem
justificativa razoavel;

e A negociacao declarando a intencao de se envolver em negociacdes
construtivas de licenciamento, ao mesmo tempo em que apresenta
contrapropostas evidentemente nao FRAND,;



e A celebrar um contrato de licenca global, apesar de ter uma
presenca global;

e O proprietario da SEP para fornecedores ou subsidiarias de
componentes;

e Repetidamente que a oferta de licenca nao € FRAND sem
argumentos razoaveis;

e A aceitar as condicdes de licenca que sao confirmadas por um
tribunal da UE como FRAND; e

e Estratégias coordenadas de hold-out por meio de grupos do setor.?’

O comportamento de resisténcia foi comprovado em varios processos
judiciais.

Por exemplo, o caso Nokia v. Daimler®® julgado pelo Tribunal Regional de
Mannheim, na Alemanha. O caso, ilustra como implementadores podem
expressar disposi¢cao para negociar, mas, na pratica, adotar
comportamentos que nao correspondem a essa intencdo.” Nesse caso, a
Daimler demonstrou um comportamento de resisténcia (hold-out),
inicialmente mostrando disposi¢cao para negociar uma licenca FRAND,
mas depois impondo condi¢des que fragmentaram o processo de
negociacao, atrasando a conclusédo de um acordo. *° Além disso, a Daimler
contestou a validade das patentes da Nokia, prolongando ainda mais as
negociacdes e evitando um acordo de licenca global.”

Em Archos v. Philips, a Archos* ofereceu uma taxa de licenciamento de
apenas 0,001% por familia de patentes. Um montante irrisério para uma
contraproposta e muito abaixo do que o tribunal considerou justo.* Este
caso foi julgado pelo Tribunal Regional de Mannheim, na Alemanha.*
Outra estratégia é recusar licengas globais, optando por licencas limitadas
a um pais especifico, mesmo que operem globalmente.®

No caso Sharp v. Daimler®*, no Tribunal Regional de Munique, a Daimler
insistiu que a Sharp oferecesse licencas aos seus fornecedores,
contrariando a pratica comercial de licenciar aos usuarios finais.*”
Implementadores também adotam estratégias de manipulacao
econdmica, como distorcer o valor dos componentes dos produtos
licenciados para argumentar por taxas menores de licenciamento.*® Outra
tatica observada € a tentativa de pagar royalties apenas na jurisdicao onde
ocorre a disputa judicial por infragcao, mesmo utilizando a tecnologia
globalmente. A este respeito, no processo Unwired Planet v Huawei, a
Huawei alegou que uma licenca global era desnecessaria, propondo uma



licenca limitada ao Reino Unido.*® A Corte de Apelacao britanica
considerou que essa estratégia incentivava o hold-out, obrigando o titular
das patentes a negociar separadamente em cada pais e dificultando a
obtencao eficaz de tutela jurisdicional por meio de medidas cautelares.40

No caso G+ Communications v. Samsung®, julgado no Tribunal Distrital do
Texas, a Samsung foi acusada de nao negociar de boa fé, atrasar as
negociag¢des de licenciamento e contestar, sem fundamentos, a validade
das patentes da G+ Communications relacionadas aos sistemas moveis
5G.*? O tribunal reconheceu as agcdes da Samsung como comportamento
de hold-out, resultando numa decisao favoravel a G+ e no pagamento de
danos significativos.®

Em Optis Wireless Technology v. Apple Inc.* também julgado pelo
Tribunal Distrital do Texas, a Optis processou a Apple, alegando que os
iPhones infringiram seus SEPs relacionados aos padroes 3G e 4G.*> A Optis
recebeu uma indenizacado de US$ 300 milhdes apds recurso.*
Paralelamente, a Optis também moveu ag¢des judiciais no Reino Unido,
onde o tribunal concluiu que a Apple infringiu suas patentes e determinou
que qualquer decisdo sobre royalties FRAND deveria ter alcance global.”’
No entanto, a Apple optou por prolongar o litigio e recusou-se a aceitar
rapidamente os termos globais estabelecidos pela corte, demonstrando
claramente comportamento de hold-out.*®

Em TQ Delta v. ZyXEL,* julgado no Tribunal Superior de Londres, a TQ
Delta acusou a ZyXEL de infringir suas SEPs e buscou uma liminar.>° A
ZyXEL preferiu sofrer a aplicacao da liminar em vez de aceitar uma licenca
global FRAND, revelando intenc¢ao clara de evitar os encargos financeiros
associados ao licenciamento justo e razoavel, caracterizando o
comportamento de hold-out.”

Mitsubishi e Sisvel v. OnePlus, Oppo e Xiaomi ** envolveram tentativas da
Mitsubishi e da Sisvel de garantir licencas para seu portfélio SEP de varios
implementadores, incluindo OnePlus, Oppo e Xiaomi.>* O fracasso em
chegar a acordos levou a litigios em varias jurisdicdes. ** A continua recusa
desses implementadores em negociar de boa-fé e o prolongamento das
negociacdes sem real intencao de chegar a um acordo forcaram os
detentores de patentes a recorrer ao litigio, exemplificando o
comportamento de resisténcia.>



Em Sisvel v. Tesla®®, a Sisvel entrou com acdes de violacdo de patente
contra Tesla, Dell, Honeywell, HMD Global, TCL, BLU Products, CradlePoint,
OnePlus, Tinno Mobile, Sun Cupid Technology, Verifone e Xirgo no distrito
de Delaware, Estados Unidos.”” Esses processos foram baseados em SEPs
anteriormente atribuidos a Nokia, BlackBerry, LG e Thomson Licensing,
essenciais para os padrdes sem fio 3G e 4G / LTE.5*® As acdes da Sisvel
destacam os desafios que os proprietarios de patentes enfrentam quando
os implementadores atrasam as negociacdes ou evitam concordar com as
licencas FRAND, afetando sua capacidade de receber uma compensacao
justa.”®

A decisao do Tribunal Federal de Justica Alemao (Bundesgerichtshof -
BGH) em Sisvel v. Haier®® é particularmente significativa.® O Tribunal
determinou que a Haier nao cumpriu suas obrigacdes FRAND nas
negociacgdes de licenciamento, demonstrando como a falta de boa-fé dos
implementadores pode constituir uma violagao dos compromissos
FRAND.®? A Haier levou quase trés anos para solicitar graficos de
reivindicag¢odes (claim charts) — documentos que mapeiam o padrao
técnico com as reivindicacdes das patentes. Esta foi, de acordo com o
tribunal, uma clara tentativa de adiar as negociag¢des até que a patente
expirasse.®*

Consideremos a conclusdo da decisao do Tribunal:

(...) Os requisitos para uma disposicao séria e incondicional de aceitar uma
licenca em termos FRAND (acima, paragrafo 83) nao sao atendidos pelo
e-mail do Diretor de Propriedade Intelectual das empresas controladoras
das rés, datado de 17 de dezembro de 2013 (Anexo AR 39). O e-mail apenas
expressa esperancga de iniciar negociac¢des formais (‘'Esperamos ter uma
negociagao formal com vocés') e solicita informacdes sobre um possivel
desconto ('Vocé mencionou que havera desconto se assinarmos a licenca
rapidamente. Por favor, envie-me informacdes como o valor especifico do
desconto e as condicdes atuais de royalties da licenca..). Sob a perspectiva
objetiva da autora, as rés nao demonstraram — e certamente nao de forma
clara e inequivoca — uma disposicao real de concluir um acordo de licenca
em termos FRAND.®

Em outra parte da decisao, o seguinte foi:

O facto de os arguidos terem insistido, durante mais de trés anos, na
posicao formal de que a autora estava obrigada a apresentar graficos de



reivindicacdes para todas as patentes constitui, em todo o caso, um indicio
de que as arguidas estavam mais interessadas em prolongar as
negociacdes do que em chegar a um acordo bem-sucedido, dada a
iminente expiracdo da patente em causa.®

O Tribunal Federal de Justica Alemao enfatizou que ambas as partes em
uma negociacao FRAND devem trabalhar ativamente para identificar os
termos FRAND e que atrasos ou demandas irracionais por parte dos
implementadores prejudicam esse processo®®

Como explicado acima, as praticas de retencao podem prejudicar a
inovacao:

(i)Menos receitas, menos investimento: A resisténcia prejudica
significativamente os incentivos ao investimento continuo em pesquisa e
desenvolvimento, sufocando assim a inovacao. Como os proprietarios de
SEP enfrentam negociacdes prolongadas e muitas vezes financeiramente
desgastantes, sua capacidade de financiar novos avancos tecnoldgicos é
prejudicada.?’ Isso ndo afeta apenas as empresas individuais, mas também
tem implicacdes mais amplas para o progresso tecnoldgico e o
crescimento econémico.

(ii)impacto nas relacdes comerciais: As estratégias de hold-out também
prejudicam a inovacgao, impactando negativamente as relacdes
comerciais.®® De fato, o comportamento de ma-fé torna mais dificil
construir uma relagao de confianca.

(iii)Ecossistemas proprietarios: As patentes permitem que os inovadores
obtenham valor de suas invencdes, promovendo assim investimentos
adicionais em pesquisa e desenvolvimento.®® Asseguram igualmente que
as tecnologias inovadoras sao divulgadas ao publico, promovendo assim o
crescimento econémico. "° Essa divulgacao publica é fundamental para o
avanco da tecnologia e contribui significativamente para o
desenvolvimento econémico geral.”’ Sem a remuneracdo adequada, 0s
inovadores podem optar por parar de contribuir com suas tecnologias para
0 padrao e criar ecossistemas fechados. Isso, por sua vez, pode levar a um
ambiente de negociacdo mais contencioso e menos colaborativo. 7
Consequentemente, os consumidores enfrentariam menos disseminagao
de novas tecnologias. ”*



(iv)Distorcendo o mercado favorecendo licenciados relutantes: A pratica de
hold-out pode distorcer a concorréncia no mercado, favorecendo
empresas que usam tecnologia ilegalmente sem compensar os
inventores.” Isso pode criar um ambiente em gque a concorréncia se baseia
em evitar pagamentos de royalties em vez de inovacao e qualidade do
produto” A falta de remuneracao justa para os desenvolvedores de
tecnologia pode levar a um declinio geral na qualidade e inovacao dos
produtos disponiveis no mercado.” Além disso, essa pratica pode levar a
uma concentracao de poder nas maos de implementadores que
conseguem evitar royalties, o que pode ser prejudicial a concorréncia
saudavel e a diversidade tecnoldgica.”’

(v)Menos inovacao devido a litigios desnecessarios: litigios prolongados e
caros’® causados por hold-out podem se arrastar por anos, consumindo
recursos que poderiam ser melhor gastos em inovag¢ao e desenvolvimento
de novos produtos.”

Assim, as praticas detalhadas acima ilustram claramente que os
comportamentos de resisténcia criam um atrito consideravel dentro da
estrutura de licenciamento FRAND, impactando negativamente nao
apenas os detentores de patentes, mas também o ecossistema
tecnoldgico mais amplo. As decisdes judiciais examinadas demonstram
como os tribunais em todo o mundo tém reconhecido e condenado cada
vez mais essas taticas, ressaltando a necessidade de negociacdes de boa-fé
como pedra angular para mercados impulsionados pela inovag¢ao. Os
efeitos cumulativos de tais estratégias — que vao desde a diminuicao dos
incentivos ao investimento e relagdes comerciais tensas até potenciais
distor¢cdes do mercado — destacam a urgéncia de reforcar estruturas que
desencorajam taticas de resisténcia, salvaguardando assim a inovagao € o
equilibrio do mercado. Com esses desafios estabelecidos, torna-se evidente
gue um maior escrutinio e refinamento dos mecanismos existentes sao
vitais para proteger inovadores e consumidores.

3. Consideracoes finais

As estratégias de hold-out no licenciamento de SEPs representam um
desafio estrutural ao equilibrio do ecossistema FRAND e ao circulo de
inovacao que sustenta avancos criticos, como as redes 4G e 5G. A analise
de precedentes juridicos internacionais demonstra que condutas
protelatdrias — como negociag¢des fragmentadas, exigéncias excessivas de



documentacao e litigios prolongados sem fundamentacao técnica —
violam o principio da boa-fé e corroem a confian¢a necessaria para acordos
justos e eficientes. Ao desviar recursos financeiros e judiciais para disputas
evitaveis, essas praticas comprometem a capacidade dos titulares de
patentes de reinvestir em pesquisa e desenvolvimento, ameacando o fluxo
continuo de inovac¢des tecnoldgicas.

Decisdes judiciais em diversas jurisdicdes tém reforcado a necessidade de
cooperagao e proatividade nas negociagcdes FRAND. Tribunais de
relevancia global, por exemplo, condenaram posturas que buscam
prolongar artificialmente processos ou limitar licencas a jurisdicdes
especificas, reconhecendo que tais taticas distorcem o mercado e
privilegiam agentes que evitam compensar devidamente os criadores de
tecnologia. Esses entendimentos destacam que a ma-fé no licenciamento
Nao € apenas uma questao contratual, mas um risco sistémico a
competitividade e a disseminacao de padrdes essenciais.

No contexto brasileiro, onde o 5G promete impulsionar o PIB em trilhdes
de ddlares, a protecao do ecossistema FRAND exige medidas judiciais
firmes. Celeridade processual, reconhecimento de licencas globais e
sanc¢des dissuasivas contra condutas dilatdrias sao passos indispensaveis
para evitar que litigios estratégicos minem a inovacao. Tribunais devem
priorizar a analise técnica robusta de alegacdes de invalidade patentaria e
exigir contrapropostas fundamentadas, evitando que negociacdes se
transformem em ferramentas de pressao econémica.

Os termos FRAND, em sua esséncia, sao um pacto coletivo que garante
acesso democratico a tecnologias transformadoras enquanto assegura
remuneracao justa aos inventores. Estratégias de hold-out, ao romper esse
equilibrio, nao prejudicam apenas titulares de patentes, mas toda a
sociedade, que depende de avancos continuos em conectividade, saude,
induUstria e outros setores criticos. A resposta a esse desafio exige
cooperacao entre sistemas juridicos, entidades regulatorias e stakeholders
setoriais para fortalecer mecanismos que desencorajem abusos. E com
iSsO, preserva-se a integridade de um sistema que, ha décadas, sustenta o
progresso tecnoloégico global. O futuro da inovacao, e os beneficios
econdmicos e sociais que dele derivam, dependem dessa vigilancia.
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