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Nokia processa Amazon por suposto uso indevido de
patentes no Prime Video

Nokiaentrou com acéo judicial contraa Amazon por
suposto uso indevido de tecnologias de otimizacéo
de video no Prime Video

Ap0s ja ter aberto processos nos ultimos anos contra
marcas como a OPPO, Vivo e Lenovo, a Nokia en-
trou com agéo contraa Amazon em relagéo ao uso de
patentes. Dessa vez, as tecnologias usadas de forma
supostamente irregular dizem respeito ao servico de
streaming Prime Video.

Foto: Montagem: Caio Carvalho/Canaltech / Ca-
naltech

Nokia pede compensacdo por tecnologias de oti-
mizacdo do Prime Video (Imagem: Di-
vulgacdo/Nokia) Foto: Canaltech

Deacordo com adescrigéodo processo,a Amazon te-
ria se recusado a pagar licencas relacionadas a tec-
nologias de otimizagcdo de streaming no Prime
Video, e na Twitch. Estas solu¢es fazem com que 0s
sites fiquem mais rapidos e eficientes.

Em publicacdo oficial, a Nokia deu mais detalhesem
relacdo ao que esta sendo infringido pela Amazon:

"O Amazon Prime Video e os dispositivos de strea-
ming da Amazon descumprem uma Série de
patentes de multimidia da Nokia, incluindo tec-
nologias como a compressdo de video, entrega de
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contetidos, recomendacao de conteidos e outros as-
pectos relacionados a hardware."

Tecnologias incluidas no processo também incluem
solucdes de recomendagdo de conteddo (Imagem:
Divulgacdo/Amazon) Foto: Canaltech

A empresa ainda justificou seu processo contra a
Amazon, afirmando que investiu muito dinheiro em
pesquisa e desenvolvimento nos ultimos anos, e quer
ser recompensada por isso.

"Vocé sabia que, por exemplo, a otimizacgao de con-
tetdo em seu dispositivo enquanto alterna entre 0s
modos retrato e paisagem é uma criacdo da Nokia? E
avancarou voltar umvideo com ummovimento dear-
rastar, enquanto a0 mesmo tempo é mostrado a cena
atual, também foi inventado pela Nokia."

Além de processar a Amazon, a Nokia também abriu
uma acgéo contraaempresa de computadores HP pelo
uso de tecnologias de video em seus dispositivos.

Segundo o que afirmou a marca, o dinheiro recebido
pelos processos sera reinvestido em de-
senvolvimento para a proxima geracdo de tec-
nologias multimidia. A Nokia definiu a situacdo
como um "circulo virtuoso”, que tem acontecido ha
muitos anos.

PorVinicius Moschen
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Lopes e Lemos: A briga pelo iPhone no Brasil

Por Erica Alvarenga Lopes e Thamires Lemos

Quando pensamos no termo “iPhone" au-
tomaticamente o vinculamos a empresa Apple, cer-
to?

Entretanto, com um debate histérico no mundo de re-
gistro de marcas no Brasil, a analise sobre a ti-
tularidade pelo uso do termo "iPhone", que pode ficar
com aempresa brasileira Gradiente, foi reiniciada pa-
ra ser julgada presencialmente pelo plenario do STF
(Supremo Tribunal Federal), ainda sem data para
acontecer.

Isso porque no ultimo dia 23 de outubro estava pre-
visto para o STF finalizar o julgamento do Recurso
Extraordinario com Agravo de n° 1.266.095 sobre a
decisdo do Tribunal Regional Federal da 22 Regiéo
(TRF-2), que entendeu como parcialmente nuloo re-
gistro da marca "iPhone" quanto a exclusividade de
seu uso a Gradiente, conforme marca "Gradiente Ip-
hone" registradano INPI (Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial).

Deacordo com o TRF-2, permitir queaGradiente uti-
lize a expresséo Iphone de uma forma livre, sem res-
salvas, representaria imenso prejuizo a Apple, pois
toda fama e clientela do produto decorreram do nivel
de competéncia e grau de exceléncia daempresaame-
ricana. Para o tribunal, a Gradiente ndo pode se valer
dotermo"iPhone", de formaisolada, umavez quees-
te encontra-se estritamente vinculado, tanto no mer-
cado nacional como no internacional, aos produtos
da Apple.

Em seus argumentos, aempresa brasileira reforca ter
agido com lealdade e dentro da legalidade, res-
saltando que depositou amarca Gradiente Iphone pe-
rante o INPI em 20 de margo de 2000, quando a
Apple sequer atuavano ramo de telefonia celular, ob-
tendo o registro junto ao instituto em 2 de janeiro de
2008, e que, durante um periodo, fez o uso da marca,
deixando de utiliza-la, depois de um tempo, por ra-
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z0es financeiras (as quais resultaram em pedido de
recuperacao judicial), tendo retomado seu uso no pra-
zo legal.

A empresa argumenta que a Apple ndo se mostrou
leal ao dizer que, ao lancgar seu iPhone no Brasil, em
29 de setembro de 2008, deveria ter consultado o
INPI, masnéoo fez, para saber se alguém ja havia de-
positado ou obtido o registro do signo.

Por fim, a Gradiente alega que o TRF-2 ndo trouxe
qual dispositivo legal "proibe o registro de marca por
conta de sinal empregado posteriormente por con-
corrente que tenha adquirido sucesso e fama muitos
anos apos o depdsito da marca original”. Com isso, a
empresa alegou que o TRF-2, ao firmar en-
tendimento contrario a sua tese, acarretaria enorme
inseguranca juridica, "pois imp&e ao depositante que
preveja ndo sO cenarios preexistentes, mas também
futuros na determinagdo da probabilidade de con-
cessédo".

Ja a Apple apresenta, em suas razdes recursais, que,
conforme seu histérico empresarial, afamilia de pro-
dutos "i" est4 a si relacionada, trazendo como exem-
plos, o iMac, o iBook e o iPad. Alem disso,
argumenta que a Gradiente sé pode se utilizar do ter-
mo Iphone em sede de marca mista, isso é, pode se
valer da expressdo completa Gradiente Iphone, mas
ndo daquele termo isoladamente.

Ademais, a Apple entende pela manutengdo da de-
cisdo do TRF-2 que confirmou adecisdo em primeira
instancia, ressaltando que a palavra Iphone, no final
dos anos noventa, era utilizada como abreviacéo pa-
rainternet 1) + phone, sendo signo descritivo, e que, a
partir de 2007, retirou tal palavra do uso comum e
"lIhe emprestou nova natureza, tornando-a indicagéo
de origem de seus produtos” (fenémeno do se-
condary meaning).

Por fim, a Apple aponta que asentencae o tribunal de
origem analisaram asituacdo do mercado naépocada
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concessao do registro, bem como na época do de-
positodamarcapela Gradiente, afirmando que, atual-
mente, Iphone é sinal identificador dos produtos da
Apple e, por esse motivo, deve ser a ela vinculada.

De fato, fazendo uma leitura da letra lei seca de Pro-
priedade Industrial, a Gradiente tem o direito a pro-
tecdo da marca "Gradiente Iphone” no Brasil pelo
carater deanterioridade, uma vez que obteve o seu re-
gistro primeiro.

Contudo, ndo ha como desconsiderar que a Apple
trouxe inegavel valor empresarial e econémico ao
termo "iPhone" ndo somente no Brasil, mas mun-
dialmente, e, diante das protecdes constitucionais da
livre concorréncia, da livre iniciativa, do interesse
dos consumidores e da ordem econdmica, de fato, é
importante que adecisdo mais acertada seja em favor
da Apple, mantendo adecisdo do TRF-2 que declarou
anulidade parcial do registro damarca mista"G Gra-
diente Iphone" de propriedade da Gradiente para
constar que o termo "iPhone" isoladamente ndo é ex-
clusivo a Gradiente.

E importante destacar que a intenc&o dada a protecéo
da marca, além de conferir seguranca juridica ao ti-
tular do registro, é para assegurar que o0 consumidor
ndo seja induzido a erro. A marca identifica o pro-
duto, distinguindo de outros do mercado, mostra a
suaorigem e procedéncia, bem como indica o padréo
de qualidade.

No caso, iPhone esta inegavelmente vinculada a Ap-
ple, 0 que é mais um dos pontos favoraveis aesta em-
presa estadunidense, sendo certo que, caso seja
decidido de forma favoravel a Gradiente, ndo afetaria
somente a Apple, mas todos os consumidores de seus
produtos. Neste contexto, o ministro Alexandre de
Moraes havia reconhecido a marca "lIphone” como
notoriamente conhecida, isto €, uma marca que é co-
nhecida em seu ramo de atividade e protegida in-
dependentemente de seu registro no Brasil, nos
termos da Convencéo da Unido de Paris.
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Entretanto, houve uma reviravolta no julgamento
ocorrido no dia 23/10, quando, até entdo, amaior par-
te dos ministros do STF ja havia votado, estando o
placar de cinco votos a favor da Apple contra trésem
desfavor, faltando votar somente o ministro Nunes
Marques, houve um pedido de destaque para que 0
processo fosse reiniciado e julgado presencialmente
no Plenério.

Com isso, todos os votos até entdo proferidos pelos
ministros do STF ndo mais serdo considerados, ja
que o julgamento do recurso, diante desse pedido, se
iniciara do zero e todos os ministros podem votar no-
vamente sobre o caso, sem se vincular a decisdo an-
terior.

Para esse caso, é importante entender, em uma linha
do tempo, como essa briga juridica foi formada e co-
mo se encontra atualmente:

Linha cronoldgica dos fatos

29/3/2000 - Depdsito do pedido de registro da marca
Gradiente iPhone;

03/4/2000 - Langcamento do telefone celular de-
nominado Gradiente iPhone;

27/11/2007 - Deferimento do pedido de registro da
marca Gradiente iPhone;

21/1/2008 - Expedicéo do certificado de registro da
marca Gradiente iPhone;

26/9/2008 - Inicio da venda do smartphone da Apple
no Brasil;

02/1/2013 - Data do ajuizamento da acdo de nulidade
de registro de marca pela Apple naJustica Federal do
Rio de Janeiro;

23/10/2023 - Previsao de término do julgamento do

Recurso Extraordinario pelo STF, com placar, até en-
tdo, de 5 a 3 em favor da Apple;
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23/10/2023 - Pedido de Destaque para reiniciar o jul-
gamento do recurso de forma presencial;

O caso € bem complexo, envolvendo muitos in-
teressese o resultado decorrente do julgamento do re-
curso possui extrema relevéancia para qualquer uma
das partes envolvidas, o que fez com que a Gradiente
seguisse com a contratagédo do ex-presidente Michel
Temer para compor sua equipe de advogados do ca-
SO.

Sem duvida alguma, esse julgamento é um dos mais

abpi.empauta.com

Continuagéo: Lopes e Lemos: A briga pelo iPhone no Brasil

importantes para aatualidade e serdum marco naana-
lise deregistro de marcas no Brasil, podendo criar um
precedente que seralembrado por muito tempo ja que
envolve ndo somente uma das empresas mais co-
nhecidas do mundo, a Apple, mas porque tratasobre a
exclusividade de utilizar o nome de um dos objetos
mais cobicados da atualidade: o Iphone.

Erica Alvarenga LopesThamires Lemos
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