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1- Introdug¢ao Geral

Por que litigar?

Analisar alternativas de resolucao de conflitos (Negociacao, Mediacao, Conciliacdo e Arbitragem)
Definir os objetivos da disputa e as chances de sucesso

Administrar razoavelmente as expectativas

Analise do custo-beneficio — contingency agreements

Analise do cenario legal e fatico — escopo do litigio (nacional, regional ou internacional)

Analise da possibilidade de multiplos processos em multiplos paises

Existéncia ou ndao de direitos de Propriedade Intelectual comunitarios

Diferencas nas estratégias de acordo com a natureza do litigio e a natureza dos direitos de Pl envolvidos
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Avaliar alternativas: administrativas, civis e criminais
Disponibilidade ou nao de tribunais especializados em propriedade intelectual

Confiabilidade do Judiciario
2- Aspectos relevantes
Quem processar?
Onde processar?

Analisar as vantagens, desvantagens e posibilidades de procesar no domicilio do autor, no domicilio do réu
e no local da infracao

Escolha do Foro e da Lei

Forum Shopping (pratica de litigantes escolherem ter o seu processo judicial no tribunal mais propenso a
fornecer um julgamento favoravel)



Estratégias para colher provas no exterior — na internet

Disponibilidade ou nao relacionada a procedimentos de discovery. (instrucao)
Pluralidade de autores e réus

Julgamento por juri versus julgamento por magistrado (jury trial versus bench trial)
Necessidade ou ndao de determinar o local onde o réu possui bens

Avaliar a possibilidade de obter medidas preliminares e finais favoraveis

Analise da possibilidade de reconhecimento e execucdao de sentencas estrangeiras

Estrategias para acordo — Settlement strategy



Niveis de Integracao

Mercosul — Uniao Europeia
Globalizacao - Integracao — Propiedade Intelectual el
Pais Depdsitos Concedidas
Brasil 264 228
1. Zona de livre comercio Argentina = -
2. Uniao Aduaneira Colombia 64 51
Chile 61 71
3. Mercado comum Ny - -~
4. Uniao econOmica e monetaria Ecuador 29 17
Uruguay 26 19
Venezuela 8 7
UE ja é uniao econdmica e monetaria. Paraguay
MERCOSUL d4rea de livre comeércio Boliyia 1 -
imperfeita e uniao aduaneira - — _
imperfeita. Ainda ndo ¢ um mercado B Zebosins Concedidas
comum. Estados Unidos 17.44 14.713
Canada 1.563 1.205
México 284 249




3- LEVANTAMENTO PRATICO DO TEMA- DIREITO COMPARADO

Dicas de Direito Comparado nas Américas— Estratégia para anular uma marca pirata

, registrada — Analise de pais para pais
Paragual

* Unico pais da regido onde vocé pode anular o registro de uma marca local com base na mera existéncia
de registro de marca estrangeira idéntica, registrada em qualquer outro pais do mundo. Nao é necessario
provar notoriedade, ma fé, conhecimento da marca estrangeira. Apds 5 anos da data de registro da marca
local, a ma fé deve ser comprovada.

Argentina

e Para cancelar um registro de marca registrada, vocé deve provar que o proprietario sabia que a marca
registrada pertencia a um terceiro ou que deveria saber. Nenhuma distincao entre marcas registradas
locais ou estrangeiras. O artigo 5° da Convencao de Paris pode ser citado se a marca for notoria. Mesmo
assim, em todos os casos, a acao de cancelamento deve ser proposta perante a Justica Federal. A
mediacao prévia € obrigatoria.

Antigo foro para oposicao: Tribunais Federais. Foro atual: INPl. Mesmas provas exigidas.

A coOpia de um logotipo ou a imitacao de uma marca mista - local ou estrangeira - assegurou na pratica o
sucesso do adversario baseado em uma antiga jurisprudéncia que sustentava que “coincidéncia milagrosa
nao existe”. “Mas isso era mais direcionado para casos de plagio ou copia servil de marcas figurativas ou

mistas.
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Dicas de Direito Comparado nas Américas— Estratégia para cancelar uma marca pirata
registrada — Analise de pais para pais

Uruguai

Marca estrangeira (ainda que nao notodria) previamente registrada ajuda. Sera mais um elemento de
evidéncia direcionado a provar a ma fé, entre outros fatores. Nada mais.

Chile

Acao de nulidade: Marcas registradas estrangeiras devem ser notdrias no pais de origem do
registro. Se nao existe notoriedade: nao e possivel.

Brasil

Nao é possivel cancelar um registro simplesmente baseado na existéncia de prévio registro de uma
marca no exterior.

E possivel cancelar um registro que n3o seja notoriamente conhecido, mas, o requisito é rigido.
Vocé deve provar o conhecimento do proprietario questionado.



Comunidade Andina
Importante: Legislagao Supranacional (Atualmente Decisao 486)

(a) AcOes de nulidade baseadas em um registro prévio nao notério dentro da
Comunidade Andina: possivel em casos de ma fé

(b) Acoes de nulidade baseadas em um registro estrangeiro notorio fora da Comunidade
Andina: nao possivel. Notoriedade deve ser comprovada em qualquer pais da
Comunidade Andina.

(c) AcOes de Nulidade na Colombia: Processo judicial. Questao discutida: legalidade do
ato administrativo. Assim sendo, se durante o processo administrativo a existéncia de
uma marca estrangeira nao foi uma questao, nesta instancia judicial tal situacao nao
pode ser discutida.



Venezuela

* Reconhecimento de direitos de Pl estrangeiros: nao contemplados como regra geral .

* Acao de Nulidade baseada em um registro estrangeiro nao notoério: nao e possivel

Honduras

* Acao de Nulidade baseada em um registro estrangeiro ndao notoério: nao e possivel

Outros paises da América Central:

Basicamente, a mesma regra, mas critérios um pouco diferentes para comprovar a notoriedade. Ver
Secao 4.3.7 - Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de CA -RD.

https://www.rnpdigital.com/propiedad industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf

10


https://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/Documentos/Manual Armonizado Marcas.pdf

Meéxico

* AcOes de nulidade baseadas em registro estrangeiro: possivel mas o uso da marca no México
ou no exterior deve ser comprovado. O uso é um fator chave.

* Recente inovacao legislativa permite acdes de nulidade do registro de marca baseada em

ma-fé. Registros estrangeiros podem ser parte da prova mas devem ser complementados
por prova adicional fundamentando a ma-fé.
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EUA

e Direitos marcarios surgem do uso da marca no comércio, nao do registro. Portanto, ter uma
marca registrada em outro pais seria irrelevante se vocé ndao usasse a marca nos EUA. Vocé
precisa mostrar que tem direitos em uma marca nos EUA para cancelar outra marca.

* Possivel Excecao: Doutrina de marca notoria (Paris Convention 6bis). Muitos poucos casos. Nao
incorporada no direito federal marcario.

* Dois Federal Circuit Courts decidiram sobre o tema.
Um tribunal determinou que a doutrina se aplica
Outro tribunal determinou que a doutrina nao se aplica

Dependendo do local do litigio: Doutrina da marca notdria pode o nao ser aplicavel. Mas vocé
sempre precisa ter uma marca notoria. Geralmente vocé precisa de uma marca que seja um
“household name” (Apple, Facebook, etc.) Se ndao houver tal tipo de registro em outro pais, nao é
possivel se nao houver uso nos Estados Unidos.
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CANADA

A existéncia de registro de uma marca estrangeira nao € normalmente relevante no Canada.
Somente se puder ser demonstrado que o registro estrangeiro tornou-se notério ou usado no
Canada seria dada alguma importancia.

Conclusao: Analise estratégica nas Américas é realmente uma analise do pais para pais. Analise
continental é simplesmente uma soma de analises nacionais
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ESTRATEGIA GLOBAL DE LITIGIO DE PATENTES
Comparacao de litigios sobre patentes (Estados Unidos, China, Alemanha)

Os Estados Unidos historicamente ocuparam o centro do cenario em litigios internacionais sobre
patentes. Uma razao para tal dominio é o fato de que é o lar da maioria das patentes em vigor. O
numero de patentes em vigor nos Estados Unidos € muito maior do que, por exemplo, a Alemanha ou
a China (embora os numeros da China tendam a subir rapidamente).
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ESTRATEGIA GLOBAL DE LITIGIO DE PATENTES —
Exemplo: concorrente americano que vende globalmente produtos chineses:

Muitas empresas continuam a usar estratégias de enforcement de patentes desenvolvidas décadas atras. E tempo de
mudanca. Elas devem desenvolver estratégias globais para fazer cumprir enforcement da propriedade intelectual,
inclusive nao s6 obtendo patentes em jurisdicoes estrangeiras estratégicas, mas também, ao mesmo tempo enforcing
essas patentes.

Sinergias da coordenacgao de litigios sobre patentes em muiltiplas jurisdigoes (EUA, China e Alemanha)

Diferencas na legislacao de patentes, procedimentos de litigio de patente e condicdes de mercado apresentam beneficios
e riscos peculiares para os proprietarios de patentes.

EUA: O proprietario da patente pode nao conseguir obter uma medida cautelar ou pode enfrentar revisoes inter partes
ou pedidos de encerramento preliminar baseados na invalidade da patente que interrompam o curso do processo.
Alemanha: o proprietario da patente pode nao conseguir obter a discovery necessaria para fundamentar seu caso ou
obter indenizagdes punitivas (punitive damages).

Alemanha e China partilham alguns desafios de enforcement. Possibilidade de uma indenizacao mais baixa do que um
tribunal dos EUA concederia ( A media das indenizacdes em acdes de patentes na China no ano de 2016 foi de cerca de
USD 17.000 embora a indenizagdo maxima concedida recentemente tenha sido de aproximadamente USD 50 milhdes)

Ainda que uma medida cautelar seja obtida em um pais, o sucesso cautelar do proprietario da patente pode ter pouco ou
nenhum impacto na produ¢ao que aconteca em outro lugar.
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ESTRATEGIA GLOBAL DE LITIGIO DE PATENTES

Sinergias da coordenacao de litigios sobre patentes em muiltiplas jurisdicoes

Custos do litigio

Tempo para
julgamento

Indenizagao

Medidas cautelares

Discovery

Contingency
agreement

Estados Unidos
S3 a $4 milhdes

24 a 36 meses

$8,9 milhdes em média

Maior concedida: $2,5 bilhdes.

Raramente concedidas se
ausente concorréncia direta

Amplo discovery documental
e testemunhal.

Permitido

Alemanha
$100.000 a $500.000

9 meses

Maior concedida: $2,7 milhdes.

Automatica se evidenciada a
infracao

Quase inexistente

Nao permitido

China
$100.000 a $500.000

8 a 14 meses

$17.000 em média

Maior concedida: S50 milhdes;
Previsto em Lei: Rmb10.000 a
Rmb1 milhado.

Automatica se evidenciada a
infracao

Quase inexistente;
investigadores particulares sao
comumente utilizados para
coletar provas.

Permitido
16



ESTRATEGIA GLOBAL DE LITIGIO DE PATENTES

Sinergias da coordenacgao de litigios sobre patentes em multiplas jurisdicdes — Grande coordena¢ao necessaria

Ao implementar uma campanha global coordenada, uma empresa que desenvolva estrategicamente um portfélio de
patentes em todos esses paises pode se beneficiar das caracteristicas exclusivas de cada jurisdicdo ao iniciar
atividades contenciosas simultaneas em todos os trés.

1)
2)
3)

4)

5)

O Autor ingressa com uma primeira infracao de patente nos Estados Unidos.

Enquanto o processo é instaurado e os primeiros atos processuais acontecem nos Estados Unidos, o autor contrata
um Investigador Particular (IP) na China para investigar o processo de fabricacao do réu.

Usando as descobertas do IP, o autor prepara um procedimento de Discovery bem especifico estritamente
direcionado no processo americano, visando a obtencao de informacdes de venda e confirmar as descobertas do
IP com provas documentais admissiveis.

O autor prossegue nos Estados Unidos para colher depoimentos das testemunhas dos réus, inclusive depoimentos
empresariais, que sao confissdes vinculantes para a empresa. O autor usa as descobertas do IP para orientar sua
estratégia de deposicao.

Entdao o autor propde agora uma acao na Alemanha e na China. Os processos nestes dois outros paises
provavelmente serao concluidos antes do processo americano ser julgado — especialmente se a agao americana
for suspensa por uma revisao inter partes.
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ESTRATEGIA GLOBAL DE LITIGIO DE PATENTES

Sinergias da coordenacao de litigios sobre patentes em multiplas jurisdi¢goes

6) O autor obtém um julgamento da infracao na Alemanha e China. A indenizacao é baixa, mas, a
possibilidade de uma injunction final € mais favoravel do que se processado nos Estados Unidos.

7) Na China a injunction fecha a fabrica do réu: na Alemanha, impacta negativamente em uma grande fonte
de renda

8) A acao americana avanga para julgamento mas, com os julgamentos estrangeiros e as injunctions em
maos, 0s negocios do autor ja sofrem grande pressao a causa da estratégia do enforcement; mesmo que o
réu possa continuar apesar das injunctions estrangeiras, ele enfrenta indenizagdes significantemente
maiores nos Estados Unidos.

9) O autor agora tem uma vantagem para forcar um acordo que mais se aproxime do valor mundial da
patente violada.

10) Como resultado desta estratégia global coordenada, o autor 1) ou fecha a operabilidade do infrator que
ele ndo poderia impedir através de um Unico processo nacional 2) ou obtém indenizacao por danos ou

acordo em valor muito maior do que teria obtido de qualquer outra forma. :
1



1)

2)

3)

4)

ESTRATEGIA GLOBAL DE LITIGIO DE PATENTES - ALEMANHA

Popular por causa da forca dos poderes cautelares que os Tribunais da Alemanha ostentam.
Injunctions sao concedidas como questao de direito, contanto que o tribunal determine a
infracao.

Proprietario da patente com uma significativa vantagem, especialmente nas discussdes dos
acordos poés-injunction, e especialmente contra concorrentes que nao podem arriscar serem
fechados. Essa vantagem para ou acordo é poderosa e ampla, normalmente inclui nao somente
produtos e procedimentos locais, mas também produtos e servicos mundiais.

Tribunais alemaes: mais propensos a conceder injunctions sobre patentes com padrao — standard
essencial do que outros tribunais da UE. Contingency agreements: nao disponivel.

Risco de a parte perdedora ser obrigada a pagar as custas judiciais e uma quantia fixa dos

honorarios advocaticios da outra parte. Embora esses pagamentos nao devam subir aos niveis
dos EUA, o litigio alemao ainda pode ser caro.
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1)

2)

3)

ESTRATEGIA GLOBAL DE LITIGIO DE PATENTES

Conclusao

Devido as variaveis nas leis de patente de diferentes jurisdicdes, as empresas devem considerar
cuidadosamente os potenciais beneficios de coordenar estrategicamente litigios de patentes
simultaneos em diversos paises.

Empresas deveriam cuidadosamente planejar como desenvolver ou adquirir ativos chave que
possam compor uma carteira global — através ou de depdsitos de patentes no exterior ou
comprando agressivamente patentes estrangeiras, talvez visando a combinar com uma carteira
de patentes americana ja existente.

Uma vez compilada uma carteira global de patentes, empresas se beneficiarao mais de uma
estratégia global de enforcement centralmente coordenada.

20



ESTRATEGIA DE PROVAS — EVIDENCIA ELETRONICA- JAPAO

1) JPO parece ser mais proativo do que outros tribunais na aprovacao de provas eletronicas.

2) Tribunais japoneses: ndo ha muitos casos em que o valor probatdério da prova eletronica foi
discutido.

3) Em muitos casos a confiabilidade da prova eletronica foi avaliada de maneira diferente entre
juizes. Nao obstante, as provas eletronicas tém se tornado cada vez mais importantes também
para os tribunais.

4) Recomendacao: usar prova eletronica através da submissao de adequada prova suplementar que
aumente a confianca da evidéncia eletronica. Além disso a declaracao juramentada— ‘affidavit’
pode ser usada para apoiar provas eletronicas.

5) Apresentar sites impressos incluindo a URL, com data impressa e informacdes de contato.
Declaracdes suplementares firmadas por um terceiro para aumentar a credibilidade da prova
eletronica.
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6)

7)

8)

9)

ESTRATEGIA DE PROVAS - EVIDENCIA ELETRONICA - JAPAO

Usar uma marca em um site é definido como uma das maneiras de uso dentro da lei de marcas. Board
of Appeals (JPO) aceitaram tais evidéncias eletronicas em muitos julgamentos de cancelamento por
nao uso de marca.

Regras gerais: N3o hd regra relacionada a prova eletrdnica. E uma experiéncia caso a caso. Em geral,
copias impressas sao presumidamente admissiveis a menos que haja duvida razoavel. A mera
possibilidade dea informacao ter sido manipulada nao é suficiente para levantar duvida sobre a
credibilidade da prova eletronica.

Contanto que a fonte da informacao, a relevancia da data e a reproducao do desenho ou marca
aprecam nas impressoes, as copias impressas serao admitidos como prova.

Caso importante IKEA: baseado nas impressoes do site a infracao de marca foi reconhecida. Tribunal
Distrital de Tokyo, 2012 (WA) 21067 Caso IKEA. 29 de janeiro de 2015.
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ESTRATEGIA DE PROVAS - EVIDENCIA ELETRONICA - JAPAO

10) Nao aceito: Wayback machine: Os termos de servico estabelecem que a exatidao dos conteudos
gravados nao é garantida. IP High Court, 2006 (Gyoke) 10358, 20 de marco de 2007.

11) Wikipedia: Prova aceita. (IP High Court, 2017(Gyoke)10170, 22 de marco 2018).

12) Em geral, prova eletrénica tem menos forca probatdria do que a prova documental. Artigos pessoais
(Facebook, Twitter, Blog), artigos temporariamente disponiveis e sites com acesso dificil tem menos

valor probatodrio do que outros tipos de prova.
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ESTRATEGIA DE PROVAS — EVIDENCIA ELETRONICA - EUA

1) A visao dos EUA evoluiu do ceticismo profundo para a geral, embora cautelosa, aceitacao. Um juiz
federal do Texas rejeitou prova eletronica em 1999 “...qualquer prova obtida da internet é adequada
para quase nada” St. Clair X Johnny’s Oyster & Shrimp, Inc., 76 F. Supp. 2d 773, 775 (S.D. Tex. 1999).

2) Federal Circuits Courts of Appeals: em 2010 provas da internet ja eram geralmente aceitas.

3) Prova dainternet vs informacao arquivada eletronicamente.

4) Procedimento de e-discovery eletronica diferente da Europa e outros paises.

5) E-discovery penosa e cara.

6) Autenticacdo da prova eletrdnica.

7) Tribunas Federais tendem a ser mais exigentes em questdes probatodrias.
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ESTRATEGIA DE PROVAS - EVIDENCIA ELETRONICA - EUA

8) Antes de 2010 as provas da internet ndao eram especificamente consideradas. Era preciso uma declaracao de
testemunha para validar a fonte, data do download e copia.

9) Wikipedia e Wayback Machine: alguns juristas e associacdes juridicas defenderam que Wikipedia e Wayback
Machine nao deveriam nem ser admitidos por sua falta de confiabilidade.

10) Wikipedia tem pouco valor probatorio sem provas que a corroborem.

11) As provas da Wikipedia podem ser aceitas contanto que a outra parte tenha a chance de refutar ou respondé-las e
questionar sua confiabilidade.

12) As impressdes de tela da Wayback Machine podem ser mais uteis que as da Wikipedia.

13) A ferramenta de busca de arquivos da internet da Wayback Machine tem algumas centenas de bilhdes de sites
arquivados desde 1996.

14) Uma tendéncia atual nos Tribunais Federais é a de aceitar as provas da Wayback Machine se autenticadas por
arquivos de internet (Marten Transport, Ltd. X Plattform Advertising, Inc. Caso n °. 14-2464-JWL (D. Kan. 29 de abril
de 2016.)

15) Conclusao: A tendéncia geral é a de aceitar provas da internet se autenticadas. 25



ESTRATEGIA DE PROVAS - EVIDENCIA ELETRONICA - UNIAO EUROPEIA

Meios para apresentar as evidéncias colhidas pela internet

Impressao de capturas de tela

Plataformas de comércio eletrénico

Bases de dados online

Redes sociais com imagens e videos
Metadados

Hyperlinks de ULR

Declaracdes ou depoimentos juramentados

ESCOCIA

O impacto da revolucao digital nos litigios

Tribunais escoceses sempre tiveram uma abordagem pragmatica no uso da tecnologia

Caso de evidéncia em video:

Se admitir prova desse tipo parece incomum e uma extensao das praticas de prova estabelecidas, a resposta deve
ser que, conforme a tecnologia se desenvolve, as praticas de provas devem ser ajustadas para comporta-las.
Citacao do Court of Sessions - Edimburgo.

“Os tribunais escoceses prontamente se adaptaram com as demandas da era digital e o fizeram com o
pragmatismo, proporcionalidade e eficiéncia”.
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Atuais possibilidades de Enforcement Pan Europeu

1.  UPC (Unified Patent Court) (Tribunal Unificado de Patentes) ndo deve ser implantado tao cedo (Acdo de
Inconstitucionalidade Alema / Brexit)

2. Enforcement Pan Europeu

_Tem a jurisdicao do tribunal

a) Qual direito deve aplicar o Tribunal

b) Como executar a decisao

Ad a) UE: Regulamento de Bruxelas
art. 4: domicilio do réu
art. 8 alinea 1: co-réus
art. 24 alinea 4: invalidade: somente o tribunal do pais da patente
(art. 35: liminares)
Fora da UE: Convencao (p.ex. Lugano) ou direito nacional

Ad b) As leis dos pais em que a patente foi concedida

Patente Europeia € um agrupamento de patentes nacionais
mas: todos os paises aplicam os art. 69 e 138 Convencao sobre a Patente Europeia (EPC)

Ad c) 1. Na pratica: se a empresa possui bens no pais do tribunal competente: nao ha
problema para executar

2. UE: Reconhecimento e execucao das sentencgas entre os paises <3



Pratica

Titular da patente é por exemplo uma empresa do Reino Unido

O Tribunal do Reino Unido € competente para declaracao de no- infracao para todos os paises
da UE
Entretanto: vocé nao pode arguir invalidade

O infrator € uma empresa holandesa que vende seus produtos por toda a Europa

O Tribunal Holandés € competente para julgar a infracao mais suspendera o procedimento se
a invalidade for levantada

Entretanto nos processos de Pl o Tribunal holandés pode analisar preliminarmente a validade
de patentes estrangeiras. Se houver infracao e o tribunal nao achar chance razoavel daquela
patente estrangeira de ficar invalidada -> a cautelar e concedida

Conclusao: As possibilidades sao diferentes nos diferentes paises da UE porgue isso depende
da disponibilidade do procedimento de Pl

Empresa holandesa vende a subsidiarias em diferentes paises: vocé pode processar a empresa
holandesa e subsidiarias no Tribunal Holandés (art. 4 n° 1, art. 8 n° 1 e para paises fora da EU:
direito nacional holandés)

Leading case UE: Solvay - Honeywell
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EUA: a Suprema Corte considerou que os Tribunais dos EUA nao podem julgar infracdes no exterior.

Japao e Holanda: Os tribunais decidiram que, se o réu esta domiciliado no pais, o tribunal tem

jurisdicao. No entanto, todos os paises parecem aceitar que nao e possivel invalidar uma patente
estrangeira.

No entanto, se vocé aceitar (como a UE) que em procedimentos de infracdes de patentes vocé so da
uma opiniao preliminar sobre a validade, entao essa regra ndao é problema para conceder uma
cautelar em tais procedimentos.

Entao um exemplo:

e Empresa Holandesa esta violando no Brasil

Vocé pode processar a empresa holandesa em procedimentos de Pl na Holanda. Vocé tem que
provar que ha uma infracao sob a lei brasileira.

Considerando que o réu defenda argumentando que a patente € invalida o juiz ainda concedera a
cautelar se ele achar que nao ha chance razoavel da patente ser invalida.

Vantagem: rapidez: decisao em + dois meses e julgamento facilmente executavel na Holanda.
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Como a Patente Unitaria (PU) afetara as estratégias de litigios na Europa?

Patentes nacionais- enforcement em tribunais nacionais.

2. Patentes europeias (PE) com designag¢oes nacionais. Se excluidas (opt-out), poderao ser objeto de
enforcement em tribunais nacionais. Opt-in Vs Opt-out

3. Patentes Europeias de efeito unitario (PU) — Se nao excluidas, poderao ser objeto de enforcement

nao UPC (Unified Patent Court)

e

Patentes Europeias serao consideradas incluidas no sistema de Patente Unitaria (PU), a menos que a
op¢ao de nao inclui-las seja exercida (opt out option)

— Periodo de nascer do sol (Sunrise period)
* PE litigadas perante tribunais ao abrigo do direito nacional
* Possibilidade de exclusao (opt-out) durante o periodo do nascer do sol.

— Periodo de transi¢cao de 7 anos apos o Acordo da UPCA (UPC agreement) entrar em vigor
* Patentes Unitarias devem ser litigadas no UPC
» Patentes Europeias (PE) podem ser excluidas (opted-out) da jurisdicao exclusiva do UPC
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Conclusoes

1. Planejamento estratégico para litigios transnacionais € mais importante hoje
em dia do que antigamente.

2. Estratégias de litigios sao muito influenciadas pela revolucao digital e os
avancos tecnologicos.

3. Estratégias de litigios devem abranger aspectos-chave durante o pre-litigio, o
litigio e post-litigio.

4. Ainternet é o maior desafio que o Direito Internacional Privado ja recebeu.

5. Integracao moderna: Também uma grande influéncia nos litigios transnacionais
modernos.

6. Empresas devem adaptar as estratégias de litigio ao novo mundo.
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APENDICE COMPLEMENTAR - O IMPACTO DO BREXIT

Nao se sabe ainda se um acordo de Brexit sera firmado entre a UE e o Reino Unido. Independentemente
disso:

Marcas comunitarias nao englobarao mais o Reino Unido, mas, o Reino Unido criard um novo direito
equivalente para os detentores de uma marca comunitaria, denominado direito de marca ‘comparavel’.

Somente os Tribunais do Reino Unido terao jurisdicao para apreciar casos de infracdes dentro do Reino
Unido. Os Tribunais de Marca Comunitaria (EUTM Courts) da UE nao terao jurisdicdo sobre as novas
marcas comparaveis do Reino Unido.

O Reino Unido sera um terceiro pais a partir da perspectiva da UE.

Empresas do Reino Unido estabelecerao, ou ja estabeleceram, sedes regionais na UE para terem presenca
representativa (ou mais significativa) no mercado comum europeu.

Apos o Brexit pode ser que seja possivel demonstrar que tal presenca num Estado membro da UE é
“estabelecimento” suficiente da empresa britanica para intentar contra ela acao de infracao de marca
registrada perante um Tribunal da UE (embora as reparacgdes concedidas nao cubram atos britanicos)
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TJUE CONFIRMA O AMBITO TERRITORIAL DE CAUTELAR PAN-EUROPEIA RELACIONADA
AO DESENHO COMUNITARIO REGISTRADO - PLURALIDADE DE REUS

Nintendo vs Big Ben Interactive GmbH - Big Ben Interactive S.A/ Tribunal Regional de Dusseldorf

TJUE : Tribunal de Desenhos Comunitarios pode conceder medida cautelar pan-Europeia se houver
varios réus conectados estabelecidos na UE.

Titular registral de varios Desenhos Comunitarios
Big Ben Franca: vendia produtos infratores na Franca, Bélgica e Luxemburgo.

Big Ben Alemanha: vendia produtos através de seu site a clientes na Alemanha e Austria mais

encaminhando pedidos recebidos para a Big Ben Franca que entao fornecia esses produtos a partir da
Franca.

Nintendo instaurou processos contra a Big Ben Franca e Big Ben Alemanha no Tribunal Regional de
Dusseldorf — Alemanha por infragdes de seus direitos de desenhos comunitarios registrados e em razao do

uso da imagem de mercadorias correspondentes a desenhos da Nintendo.
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TJUE CONFIRMA O AMBITO TERRITORIAL DE CAUTELAR PAN-EUROPEIA
RELACIONADA AO DESENHO COMUNITARIO REGISTRADO

O Regulamento de Bruxelas: jurisdicao geralmente estabelecida baseada pelo domicilio do réu.
Uma pessoa domiciliada em um Estado Membro pode também ser demandada “onde esteja um de
varios dos réus, nos tribunais em que qualquer deles seja domiciliado entanto que os pedidos
estejam intimamente vinculados (closely connected) que seja conveniente pronunciar-se sobre
eles juntos para evitar o risco de julgamentos conflitantes como resultado dos procedimentos
segmentados”.

Tribunal de Desenhos Comunitarios: competéncia pan-Europeia quando o réu tem sede em seu
territorio.

Sem competéncia pan-Europeia quando a demanda é iniciada onde os supostos atos de violacao
foram praticados.
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EUTM (antigamente Marca Comunitaria Europeia)

Questao relevante: uso da marca em um estado membro da UE é suficiente para
demonstrar o uso genuino de uma marca comunitaria?

Até 2010: a resposta era sim.
Janeiro de 2010: a Benelux PTO modificou essa interpretacao.

Holding: o uso de uma marca da UE em um uUnico estado membro da UE é insuficiente
para constituir uso genuino na comunidade.

Fevereiro 2010: a PTO da Hungria tomou uma decisao similar.
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Uniao Europeia - Qual é o ambito geografico necessario do uso genuino?

—Leno Merken (C-149/11): Dependendo dos fatos de cada caso, uso genuino pode ser estabelecido com
base no uso no territdrio de um unico estado membro e expansao gradual para outros territorios.
Fronteiras territoriais devem ser desconsideradas. O uso em um unico estado membro pode ser ou
nao suficiente

— UK case (Sofa Workshop X Sofaworks): Insuficiente o uso somente no Reino Unido. Casos contraditorios
TVR Italia e Now Wireless.

—Uso genuino é o que é suficiente para manter ou criar uma quota de mercado no segmento relevante
para os produtos ou servicos cobertos pela marca.

— Levar em consideracao fatos e circunstancias importantes, incluindo:
— qualquer caracteristica particular do mercado relevante
— a natureza dos produtos ou servicos protegidos pela marca
— a extensao territorial e escala de uso bem como sua frequéncia e regularidade
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Japao — Estatisticas em Casos civil relativos a

Pl (Tribunal Distrital de Tokyo, Tribunal Distrital de Osaka:
2014-2017)

Nenhuma clausula
agregada relativamente a
acordo em uma medida
cautelar ou beneficio

pecuniario 18% (24) Clausulas agregadas

relativamente a acordo
em uma medida
cautelar e beneficio
pecuniario 33% (44)

Apenas uma clausula
agregada relativa a

acordo sobre beneficio
monetario 41% (55) Apenas uma clausula agregada

relativa a acordo em uma
medida cautelar 8% (10)




Japao- Apreciacao do dano

® Pergunta
Como o dano é calculado?

® Calculando danos

» Danos séo lucro perdido, mas isso e dificil de calcular
objetivamente.

» Como tal, os seguintes fatores constituem danos se
provados:

(1) Real perda de lucro do titular da patente

(2) Numero de produtos infratores vendidos multiplicados

pelo lucro por unidade dos lucros do titular da patente
(3) Lucro do infrator resultante da violacao da patente, ou
(4) Taxa de licenciamento substancial
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UNIAO EUROPEIA

Local do ato da infragao — Onde processar

Em questao de infracao internacional o domicilio do réu nem sempre é a jurisdicao preferida
para o demandante.

Demandante que nao deseja uma medida pan-europeia cautelar ou final: acdao pode ser
proposta nos tribunais do Estado Membro em que o ato de infracao foi cometido.

InfracOes online de marca: controvérsia: Atualmente, ha controvérsia sobre: (1) o local em que
as decisdes sobre o conteudo da pagina de internet sdao tomadas ou (2) qualquer pais
direcionado ou orientado pela pagina da internet. TIUE (Tribunal de Justica da Unidao Europeia)
deve fornecer clareza neste ponto.
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Significado de “Estabelecimento”- Possibilidade de escolha do Foro
(Forum Shopping)

A primeira opc¢ao é direcionar o réu no Estado Membro em que estiver domiciliado, ou (se nao
tiver domicilio em um Estado Membro) onde ele tenha um estabelecimento.

A definicao de ‘estabelecimento’ tem sido objeto de litigio e foi estabelecido um nivel baixo,
ou seja, basta que a empresa atue como um ‘centro de operacdes’ na UE e ‘tenha aparéncia
de permanéncia para o mundo exterior’.

Empresas multinacionais e matrizes: sendo indicadas como réus em litigios europeus
relacionados a atos praticados por suas subsidiarias na Europa.
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Brexit e o futuro da UPC: O que sabemos até agora

A visao do Reino Unido:
— O Reino Unido anunciou sua intencao de se aderir a UPC e ratificou o Acordo pertinente.

— O ultimo Tribunal Interpretativo é o TJEU: o que da origem a discussGes sobre soberania/ jurisdicdo apds
o acionamento do Reino Unido do artigo 50 para sair da EU.

— As divisdes de ciéncias da vida, produtos quimicos e necessidades humanas continuardao em Londres (?)
Milao interessada.

A visao da UE:

—EPO esta determinado para que o UPC avance.

—Somente falta a ratificacao da Alemanha. Ha um caso no Tribunal Constitucional questionando a
legalidade. Alemanha pretende cronometrar sua ratificacao para controlar a entrada em vigor do Acordo

do UPC.

— O processo para recrutamento de juizes esta em andamento.
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UNIAO EUROPEIA

Jurisdicao pode ser um negocio complicado em qualquer campo internacional. Questdes online ainda mais
complexas.

Marca comunitaria - Principios Fundamentais — Op¢oes Jurisdicionais — Onde processar

a) Uma acao por infracdo de marca da UE deve ser proposta no Estado Membro em que o réu seja
domiciliado ou estabelecido

b) Se o réu nao for domiciliado ou estabelecido em um Estado Membro, a acao por infracao deve ser
proposta no Estado Membro em que o Autor seja domiciliado ou estabelecido;

c) Se nem autor nem réu estejam domiciliados ou estabelecidos em um Estado Membro, a acao deve ser
iniciada na Espanha; porém

d) As acOes por infracao “podem também ser iniciadas nas cortes do Estado Membro em que tenha sido
ameacado ou cometido o ato de infracdo”
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UE: rota comunitaria vs rota nacional

EUTM (marca comunitaria)
Desenho Comunitario Registrado
Desenho Comunitario nao Registrado

Rota nacional usa tribunais ndo comunitarios (non- EUTM courts)
* Requisitos: por exemplo Alemanha
* Registro de marca nacional alema
* Parte nacional de um registro internacional
* Nenhuma jurisdicao pan-europeia - apenas restrita a Alemanha
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MARCAS - UNIAO EUROPEIA

Nivel UE: Nenhuma protecao disponivel para marcas nao registradas.

Nivel nacional: A Dinamarca é o unico membro da UE que fornece protecao a marca baseada no simples
uso comercial sem nenhum outro requisito (Suprema Corte julgamento de 21 de marco de 2000 —
456/1998 — Elysium)

Estratégia Excelente: Oposicao perante a EUIPO baseada em uma marca dinamarquesa nao registrada.

Lista de paises da UE que nao protegem marcas nao registradas:

- Benelux - Lituania
- Chipre - Polbnia

- Croacia - Roménia
- Estobnia - Eslovénia
- Franca - Espanha
- Hungria

A menos que, para algumas jurisdicdes, elas sejam consideradas notoriamente conhecidas no sentido do

artigo 6°bis da Convencao de Paris.
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Japao — Estatisticas em Casos civil relativos a Pl
(Tribunal Distrital de Tokyo, Tribunal Distrital de Osaka: 2014-2017)

Remuneracao aceita a ser paga em acordos
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Japao — Estatisticas em Casos civil relativos a Pl (Tribunal
Distrital de Tokyo, Tribunal Distrital de Osaka: 2014-2017)

Remuneracao deferida em julgamentos




