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mesmo quando fagam parte de um con-
junto ja protegido enquanto tal.

2. A faculdade de o titular de um modelo
industrial protegido impedir terceiros de
fabricar, bem como de vender ou impor-
tar, sem o seu consentimento, produtos
integrantes do modelo industrial constitui
a propria esséncia do seu direito exclu-
sivo. Daqui resulta que impor ao titilar
do modelo industrial protegido a obriga-
¢do de conceder a terceiros, mesmo que
com royalties razo4veis a titulo de com-
pensagio, uma licenga para o forneci-
mento de produtos integrantes do mo-

delo industrial, teria por consequéncia

privar aquele titular da parte essencial do
seu direito. exclusivo, e que, por isso, a
recusa de concessio de semelhante li-
cenga nio pode constituir, sem mais, um

abuso de posigio dominante, na acepcio
do artigo 86.° do Tratado.

Todavia, o exercicio do direito exclusivo
pelo titular de um modelo industrial rela-
tivo a painéis laterais da carrogaria de
veiculos automéveis pode ser proibido
pelo artigo 86.° se der origem, por parte
de uma empresa em posicio dominante,
a determinados comportamentos abusi-
vos, tais como a recusa injustificada de
fornecer pegas sobresselentes a oficinas
de reparagao independentes, a fixacdo
dos pregos das pegas sobresselentes a um
nivel ndo equitativo ou 4 decisao de dei-
xar de produzir pegas sobresselentes para
um determinado modelo, apesar de mui-
tos veiculos desse modelo ainda conti-
nuarem a circular, desde que esses com-
portamentos possam afectar o comércio
“entre os Estados-membros.

RELAT"ORIO PARA AUDIENCIA_
apresentado no processo 238/87 *

I — Elementos de facto e enquadramento
juridico

a) O litigio no protésso principal

A sociedade AB Volvo (a seguir «Volvo»),
constituida de acordo com a legislacio
sueca, exerce o controlo do grupo Volvo,
que engloba, entre outras, sociedades espe-
cializadas na construgiio e na producio de
automoéveis, camides, autocarros, motores
. industriais e maritimos, bem como motores
-aeronduticos. Na maioria dos paises da

*# Lingua do processo: inglés.
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CEE, os veiculos Volvo sio vendidos por
sociedades Volvo, com excepgio do Reino
Unido, da Grécia e da Espanha, onde a im-
portacido e a venda de tais veiculos & efec-
tuada por sociedades totalmente indepen-
dentes.

A sociedade Erik Veng (UK) Ltd (a seguir
«Veng») é uma sociedade inglesa indepen-
dente. Anteriormente, era filial: da sociedade
Veng A/S da Dinamarca, que detinha 50 %
do capital e que, a exemplo de outras em-
presas estabelecidas em Italia e em Espanha,
lhe fornecia elementos de carrocaria’ para
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automéveis para venda no mercado do
Reino Unido.

O litigio no processo principal diz respeito a
importacdo e A venda no Reino Unido pela
Veng do guarda-lamas dianteiro da série
200 dos automéveis Volvo. Os painéis late-
rais de carrogaria em questio, segundo a
Veng, sdo importados de Itdlia, com excep-
¢io de um lote inicial fabricado em Taiwan
e importado via Dinamarca.

Nesse litigio, a Volvo demandou a Veng
por violagio do seu modelo industrial regis-
tado n.° 968 895. A Veng nega a violagio
dos direitos invocados pela Volvo com base
na legislagio britanica e pde em causa a va-
lidade do modelo industrial registado. A
Veng invoca, igualmente, em sua defesa, o
artigo 86.° do Tratado CEE. Todavia, com-
prometeu-se a renunciar a todas as alega-
¢oes feitas relativamente a um abuso ou uma
intencio de abuso em contradigio com o
artigo 86.°, exceptuando as relativas i re-
cusa por parte da demandante em conceder
4 demandada ou a terceiros uma licenga
para o modelo industrial registado em causa
e a ndo invocar doravante, neste processo,
de outra maneira qualquer, o referido artigo
86.° ou qualquer outra disposi¢io do direito
comunitario.

Considerando que a decisio a proferir de-
pende da interpretagfio do direito comunita-
rio, o Patents Court submeteu ao Tribunal
de Justiga, a titulo prejudicial, as seguintes
questoes:

«1) Se um importante fabricante de auto-
méveis é titular de modelos industriais
registados, os quais, perante a lei de um
Estado-membro, lhe conferem em ex-
clusivo o direito de produzir e importar,
como sobresselentes, painéis laterais de
carrogaria de automével, necessirios

para efectuar reparagbes na carrogaria
de automéveis por si fabricados (se tais
painéis ndo sio substituiveis por outros
de diferente modelo), esse fabricante,
pelo facto de deter tais direitos em ex-
clusivo, goza de uma posicago domi-
nante, na acepgdo do artigo 86.° do
Tratado CEE, no que respeita a essas
pecas sobresselentes? :

2) A recusa desse fabricante em conceder a
outros licenga para fornecer esses pai-
néis de carrogaria, mesmo que estes
aceitem pagar royalties razoéveis relati-
vos a todos os artigos vendidos sob li-
cenga (representando essas royalties uma
compensagio justa e razodvel, conside-
rando os méritos do modelo industrial e
todas as circunstincias em causa, e que
seriam fixados por arbitragem ou por
qualquer outra forma que o tribunal na-
cional determine) & prima facie um
abuso dessa posigdo dominante?

2

3) Esse abuso & susceptivel de afectar o
comércio entre os Estados-membros,
para os efeitos do artigo 86.°, devido
ao facto de a entidade que pretende a
licenga ser, assim, impedida de importar
os painéis de carrogaria de um segundo
Estado-membro?»

b) Enguadramento juridico

O modelo industrial em causa foi registado
com base no «Registered Designs Act
1949». A secgiio 1 desta lei define os mode-
los industriais que podem ser objecto de re-
gisto.

Nos termos do n.° 3 da secgfio 1, «o termo
“modelo industrial” designa as caracteristi-
cas de forma, configuragio, modelo ou or-
namentagiio conferidos a um artigo gragas a
um processo ou a meios industriais, enten-
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dendo-se que, no produto acabado, essas
caracteristicas devem atrair a atengio e ser
apreciadas apenas visualmente, ¢ que nio
inclui um método ou um principio de cons-
tru¢do, ou caracteristicas de forma ou de
configuragio ditadas exclusivamente pela
fun¢do que o artigo a fabricar com esta
forma ou configuragio deveri desempe-
nhar».

Em conformidade com a secgio 9, o pe-
riodo de exclusividade, inicialmente de
cinco anos, pode ser prorrogado duas vezes
sendo, portanto, de quinze anos, no mé-
ximo.

O Registered Designers Act prevé na secgio
10 a atribui¢iio, na sequéncia de pedido do
interessado, de uma licenga obrigatéria para
o modelo industrial registado. O tnico fun-
damento susceptivel de conduzir 4 conces-
sd0 de tal licen¢a cbrigatéria é o de o mo-
delo nio ser utilizado no Reino Unido de
uma forma razoavel, tendo em atencio as
circunstancias do caso concreto.

A Convencio' Internacional para a Protec-
¢do da Propriedade Industrial, celebrada em
Paris, em 20 de Marco de 1883 (a seguir
«Convengdo de Paris»), prevé licengas obri-
gatbrias em matéria de patentes «para pre-
venir os abusos que poderiam resultar do
exercicio do direito exclusivo conferido pela
patente, como, por exemplo, a falta de ex-
ploragao» [artigo 5.°, parte A), n.° 2)]. Nao
contém, todavia, nenhuma disposicio desse
tipo para os modelos industriais.

A referida convengao prevé a caducidade da
patente no caso de a concessio de licengas
obrigatérias ndo bastar para evitar tais abu-
sos [artigo 5.°, parte A, n.° 3)].. Mas, no
que respeita 4 protecgdo dos modelos indus-
triais, ndo pode haver, de forma alguma, ca-
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ducidade do direito, seja por falta de explo-
ragdo, seja pela introdugdo de objectos se-
melhantes aqueles que se encontram prote-
gidos (artigo 5.°, parte B).

c) O mercado das pegas sobresselentes de car-
rogaria para os automéveis Volvo da série 200

A série 200 foi langada em Agosto de 1974,
tendo um novo modelo dessa série sido in-
troduzido em 1980. As vendas da Volvo, no
Reino Unido, dos automoéveis da série 200
foram, segundo este construtor, de 10 544
unidades, no total.

Os guarda-lamas dianteiros da série 200 sgo .
as Gnicas pegas da carrogaria cujo modelo
industrial foi registado no Reino Unido pela
Volvo. Neste pais, portanto, as outras pecas
da carrogaria da série 200 podem, assim, ser
livremente fabricadas e comercializadas.

O modelo industrial e’ causa’ caduca em
Junho de 1989. . ‘ v

II — Tramitagio processual

A decisio de reenvio deu-entrada na Secre-
taria do Tribunal em 3 de Agosto de 1987.

Nos termos do artigo 20.° do Protocolo re-
lativo ao Estatuto do Tribunal de Justica,
foram apresentadas observagBes: em repre-
sentacio da sociedade Veng, por Robin Ja-
cob, QC, e Peter Prescott, solicitor; em re-
presentagido da sociedade AB Volvo, por
David Vaughan QC, Richard Miller, barris-
ter, ¢ William Richards, solicitor; em repre-
sentagZo do Governo francés, por Régis de
Gouttes, na qualidade de agente; em.repre-
sentagdo do Governo britanico, por H. R. L.
Purse, do.Treasury Solicitor’s Department,
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na qualidade de agente; em representagdo
do Governo italiano, por Ivo M. Braguglia,
avvocato dello Stato, e em representagdo da
Comissdo, por Anthony Mc Clellan e Ida
Langermann, na qualidade de agentes.

Com base no relatério do juiz relator e ou-
vido o advogado-geral, o Tribunal decidiu
atribuir o processo ao Tribunal pleno e ini-
ciar a fase oral sem instrugdo prévia.

III — Observagdes escritas
Quanto 4 primeira questdo

1.1, Segundo a Volvo e os governos britd-
nico, francés ¢ italiano, o mero facto de uma
empresa deter direitos de propriedade in-
dustrial, que lhe conferem o direito exclu-
sivo de fabricar e importar pegas sobresse-
lentes para um produto, nio significa neces-
sariamente que a empresa OCUpE Uma posi-
¢do dominante no mercado de pegas sobres-
selentes, mesmo que as pegas que sio ob-
jecto da protecgao ndo possam ser substitui-
das por pegas de outro modelo. A posigio
dominante deve ser apreciada in concreto,
com base numa pluralidade de elementos.

Quanto a isto, é importante determinar o
mercado relevante, tanto do ponto de vista
geogrifico como do ponto de vista do pro-
duto. Para o Governo italiano, o mercado
que deve ser tomado em consideragio é o
mercado geral das pegas sobresselentes dos
automoéveis, com que trabalham os fabrican-
tes de pegas sobresselentes, assim como os

outros fabricantes de autombveis, e nio o
mercado das pegas sobresselentes de uma
tinica empresa automobilistica. Para o com-
prador, o mercado das pegas sobresselentes
ndo constitui um mercado separado do do
automével: o prego das pegas sobresselentes
e das reparagoes necessirias faz parte dos
critérios a ter em conta na compra de um
automével. Em consequéncia, atendendo ao
ponto de vista do comprador, o mercado re-
levante nio & o das pegas sobresselentes,
mas o dos automéveis e/ou dos servigos de
manutengio e de reparagio.

A Volvo sublinha que, contrariamente ao
que sustenta a Veng, o pre¢o pelo qual os
guarda-lamas dianteiros sio vendidos pelos
seus concessionarios no Reino Unido nfo é
fixado por ela e que o prego facturado aos
concessionarios e distribuidores da mesma
era de 66,56 UKL em meados de 1986. O
preo de venda a retalho, esse sim, era de
101,27 UKL em Dezembro de 1985.

Para a Veng e para a Comissdo, a Volvo
goza de uma posi¢io dominante no mer-
cado. Scgundo a jurisprudéncia do Tribu-
nal, para que o titular de um direito de pro-
priedade industrial ocupe uma posigio do-
minante, ¢ preciso que tenha o poder de
obstar 4 manutengio de uma concorréncia
efectiva sobre uma parte importante do mer-
cado relevante, tendo em conta, nomeada-
mente, a cventual existéncia ¢ a posi¢io de
produtores ou distribuidores que coloquem
em circulagio artigos similares ou suceda-
neos (acérdio de 18 de Fevereiro de 1971,
Sirena, 40/70, Recueil, p. 69).

No acérdic de 13 de Fevereiro de 1979
(Hoffmann-La Roche, 85/76, Recueil,
p. 461, 520), o Tribunal declarou que:
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«a posigao dominante em questdo se refere a
uma situagio de poderio econémico de uma
empresa que lhe permite obstar 4 manuten-
¢do de uma concorréncia efectiva no mer-
cado em causa, dando margem a comporta-
mentos independentes numa proporgio con-
sideravel face aos seus concorrentes, clientes
e consumidores finais; :

semelhante posi¢iio, em contraste com uma
situagio de monopélio ou de quase mono-
polio, nzo exclui a existéncia de uma certa
concorréncia, mas fornece 4 empresa que
dela beneficia meios se nao para decidir,
pelo menos para influenciar consideravel-
mente as condigbes em que essa concorrén-
cia se ird desenvolver e, de qualquer forma,
para actuar em larga medida sem ser obri-
gada a ter em conta a concorréncia, sem
que, por esse motivo, essa atitude a venha
prejudicar».

Devido ao facto de os painéis de carrocaria
sobresselentes originais (Volvo) nio se en-
contrarem em concorréncia senio com os
que s3o compativeis com os automéveis da
marca Volvo, uma vez que as pecas nio
compativeis nio podem ser utilizadas nesses
automoveis, e de a Volvo ter o direito ex-
clusivo de fabricar e importar tais painéis de
carrogaria, dai resulta que, por aplicagio da
jurisprudéncia acima referida, 2 Volvo goza
de uma posicio dominante no mercado re-
levante — o mercado britinico —, que
constitui uma parte essencial do ‘mercado
comum. J4 foi declarado pelo Tribunal que
o mercado de um tnico Estado-membro
pode constituir «uma parte essencial> do
mercado comum (acordio de 9 de Novem-
bro de 1983, 322/81, Michelin, Recueil,
p. 3461).

Para a Veng, a-diferenga dos pregos dos
painéis de carrogaria em questio constitui
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uma prova adicional da existéncia de uma
posi¢io dominante. Enquanto o prego de
venda ao piblico do guarda-lamas Volvo &
de 101,27 UKL, o preco da Veng para o
artigo equivalente é de 54 UKL. A Voivo
pode, portanto, na pritica, comportar-se em
larga medida de maneira independente rela-
tivamente aos seus concorrentes, clientes e
consumidores finais.

Quanto 2 alegacfio de que a Volvo, na reali-
dade, nao dispde de meios para impor mo-
dalidades e condigbes, sejam elas quais fo-
rem, pois tal atitude tenderia, por dltimo, a
afastar os seus clientes em beneficio de ou-
tros construtores de automéveis, a Veng
responde avangando trés argumentos: em
primeiro lugar, outros construtores podem
encontrar-se numa posi¢io semelhante rela-
tivamente aos modelos industriais regista-
dos; em segundo lugar, o direito comunité-
rio nfo exige como condigiio prévia para a
existéncia de uma posi¢do dominante que a
parte em causa esteja totalmente livre de
qualquer pressio da concorréncia, bastando
apenas que o seu poder de se comportar de
forma independente em relagio aos seus
concorrentes seja apreciavel (acordao Hoff-
mann-La Roche, j4 mencionado); em ter-
ceiro lugar, se tal fosse uma resposta con-
vincente 2 alegacio de posicio dominante,
poderia ser invocada em todos os casos.
Afirmar que pode, a longo prazo, haver
prejuizo para a sua posi¢do nio pode justifi-
car o facto de se encontrar em posicio do-
minante a curto prazo.

1.2, Na sequéncia das observagdes resumi-
das no ponto anterior, aspartes no processo
principal, a Comissgo e os governos interve-
nientes propdem que se responda A primeira
questdo apresentada pelo érgdo jurisdicional
nacional do seguinte modo: .
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«—'A existéncia de um modelo industrial
registado que, de acordo com a legisla-
¢do nacional, confere direitos exclusi-
vos sobre o fabrico e a venda dos pro-
dutos cobertos por esse modelo indus-
trial pode contribuir para a formagio
de uma posigio dominante para um fa-
bricante de automévels, mas nio acar-
reta necessariamente, por si s0, a cria-
¢io de tal posigdo, inclusivamente no
caso de esses direitos se referirem a pai-
néis laterais de carrogaria sobresselentes
que nio podem ser substituidos por
painéis de nenhum outro modelo. A
questio de saber se o fabricante em
questdo acupa uma posigio dominante
dependerd de uma avaliagio completa,
pelo 6rgao jurisdicional nacional, do
mercado do produto e do mercado
geografico em causa, da situagdo eco-
némica nesse mercado e ainda do po-
der econémico das empresas que nele
operam e das que podem ter acesso ao
mesmo (Volvo);

— o artigo 86.° do Tratado CEE deve ser
interpretado no sentido de que a sim-
ples existéncia de um modelo industrial
registado, para painéis de carrogaria
sobresselentes, nio confere uma posi-
¢io dominante ao titular do dircito
correspondente, dependendo tal posi-
¢io da inexisténcia de produtos simila-
res ou substituiveis (Comissio);

-— o titular de modelos industriais regista-
dos que lhe conferem, nos termos da
legislagio de um Estado-membro, um
direito exclusivo de fabrico e de impor-
tacio de pegas de carrogaria sobresse-
lentes ndo pode, pelo simples facto de
ser titular desse direito, ser considerado
detentor de uma posigiio dominante no
Estado-membro em questdio, na acep-
¢io do artigo 86.° do Tratado CEE
(Governo franceés); :

— a questdio de saber se uma empresa
ocupa uma posi¢io dominante num
mercado determinado, se abusa dessa
posicio e se qualquer abuso afecta o
comércio entre Estados-membros deve
ser decidida pelo 6rgio jurisdicional
nacional, apés uma analise pormenori-
zada de todos os factos do caso con-
creto’e, nas circunstancias apontadas na
primeira questdo, o fabricante de auto-
moveis no ocupa necessariamente uma
posicio dominante na acep¢io do ar-
tigo 86.° do Tratado de Roma (Go-
verno britinico);

— a Veng propde que se responda afirma-
tivamente, enquanto que o Governo
italiano propGe que a resposta seja ne-
gativa.»

Quanto d segunda questdo

2.1. A Volvo, os governos intervenientes ¢ a
Comissdo consideram que, segundo a juris-
prudéncia constante do Tribunal (entre ou-
tros, acérdiio de 23 de Maio de 1978, Hoff-
mann-La Roche, processo 102/77, Recueil,
p. 1139), o exercicio de um direito de pro-
priedade industrial em conformidade com o
disposto no artigo 36.° ndo & contririo ao
artigo 86.° unicamente por dizer respeito a
uma empresa que detém uma posi¢io domi-
nante. Tal exercicio s6 constitui abuso de
posicio dominante quando se verifiquem
certas circunstincias especiais.

Segundo a Comiss@o ¢ o Governo britanico,
este seria 0 caso, nomeadamente, quando o
titular do direito de propriedade industrial
praticasse pregos injustificadamente eleva-
dos. Neste caso, o direito de propriedade
industrial existente poderia ser utilizado
como instrumento de exploragiio abusiva de
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uma posigio dominante, na medida em que
o exercicio desse direito possibilita ao seu ti-
tular afastar a ameaca representada por con-
correntes potenciais e, assim, reforcar de al-
gum modo o abuso cometido, ao permitir
que o referido titular continue a-abusar da
sua posi¢io dominante.

Na sua opinido, o objecto especifico do di-
reito a0 modelo industrial inclui o direito
exclusivo do titular de o utilizar com vista
ao fabrico e 4 primeira colocagdo em circu-
lagdo de produtos industriais, quer directa-
mente quer mediante a concessio de licen-
¢as a terceiros, bem como o direito de se
opor a qualquer violagio. Sio mencionados,
a este respeito, os acorddos do Tribunal de
14 de Setembro de 1982 (Keurkoop,
144/81, Recueil, p. 2853), e de 31 de Outu-
bro de- 1974 (Centrafarm, 15/74, Recueil,
p. 1147).

Para o Gowerno britinico, o direito de ex-
cluir a concorréncia no que respeita ao ob-
jecto do direito estd ligado & prépria essén-
cia do direito de propriedade industrial,
mesmo quando os concorrentes potenciais
em questdo se prontifiquem a pagar royalties
razoéveis.

A Volvo e o Governo italiano argumentam
que a obrigagio de o titular de um modelo
industrial registado conceder uma licenca
pela simples razdo de ocupar uma posigio
dominante & contriria ao artigo 222.° do
Tratado. Para o Governo italiano, consisti-
ria numa expropriagao e nio haveria moti-
vos de interesse geral que a justificassem. O
estabelecimento de um sistema de licencas
obrigat6rias daria lugar a consequéncias ab-
surdas. No caso das pegas sobresselentes de
carrogaria, seria preciso, devido a exigéncias
de protecgio do consumidor (tanto do
ponto de vista da qualidade, como do da se-
guranga), assegurar que o cessionirio forne-
cesse um produto da mesma qualidade que
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o fornecido pelo cedente da licenca e titular
da patente. Isto implicaria a necessidade de
transmitir ao cessionrio todo o know-how
do cedente, o que poderia inclusive nio ser
suficiente. Em certos casos, o cedente deve-
ria fornecer ao cessiondrio todo um con-
junto de matérias-primas especiais (pigmen-
tos, tintas, resinas) a fim de o habilitar a
produzir uma mercadoria da mesma quali-
dade.

O Governo italiano sustenta que a obriga-
¢do de conceder uma licenga ndo se aplica
no caso dos modelos industriais e ornamen-
tais. A Volvo entende que a Convencio de
Paris prevé tal concessaio unicamente em
matéria de patentes.

A Volvo argumenta ainda que, mesmo no
caso de existir um abuso de posicio domi-
nante ¢ de este abuso dizer respeito a direi-
tos de propriedade industrial, dai nfo re-
sulta, de forma alguma, que o titular desses
direitos possa ser forgado a conceder licen-
cas obrigatorias a terceiros: Em primeiro lu-
gar, os Orgdos jurisdicionais britinicos s6
sao competentes para se pronunciar sobre li-
cengas obrigatorias quando para tal sejam
solicitados por decisio do conservador do
Registo de Modelos Industriais relativa-
mente a um pedido de tal licenca. Em se-
gundo lugar, para a Comissao, mesmo que
lhe fosse possivel ordenar a concessio de
uma licenca obrigatéria, nos termos do ar-
tigo 3.° do Regulamento n.° 17, uma deci-
sdo desta ordem s6 seria adequada em casos
excepcionais e quando as outras sangdes
constituidas pela multa e pelas sangoes pe-
cunidrias compulsérias nio fossem suficien-

_tes para garantir a cessagio da infracgdo.

Para a Veng, ha dois principios reconheci-
dos pelo direito comunitirio que normal-
mente ndo se opdem entre si mas que, em
presenca de um conflito, devem ser concilia-
dos atendendo aos objectivos da Comuni-
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dade tais como sio enunciados, designada-
mente, no artigo 3.°, alinea f), do Tratado.
Estes principios s@o os seguintes:

— a concorréncia dentro do mercado co-
mum nio deve ser eliminada;

— os direitos nacionais de propriedade in-
dustrial devem ser respeitados.

Em seu entender, a mera inacgdo pode
constituir um abuso de posi¢io dominante,
tal como resulta da jurisprudéncia do Tribu-
nal, que assim qualificou uma recusa de for-
necer mercadorias (acérdios de 6 de Margo
de 1974, 6 ¢ 7/73, Istituto chemioterapico
italiano, Recueil, p. 223, e de 14 de Feve-
reiro de 1978, 27/76, United Brands, Re-
cueil, p. 207). No caso vertente, porém, niio
se trata de mera inacg@o: a recusa de conce-
der licengas ocorre no contexto de uma ac-
¢io movida contra os concorrentes pela
Volvo, que é a responsivel pela instauragio
do processo perante os 6rgdos jurisdicionais
britdnicos.

Resultaria, também, da jurisprudéncia do
Tribunal que o exercicio de um direito ¢
nomeadamente de um direito de proprie-
dade industrial reconhecido por uma legisla-
¢io nacional pode constituir abuso de posi-
¢io dominante. A Veng menciona, a este
proposito, os acérdaos de 21 de Fevereiro
de 1973 (Continental Can, 6/72, Recueil,
p. 215); de 29 de Fevereiro de 1968 (Parke,
Davis, 24/67, Recueil, p. 81), e os acorddos
Sirena ¢ Hoffmann-La Roche, acima referi-
dos. E este o caso quando, tal como no pre-
sente, as for¢as normais do mercado nio te-
nham liberdade para operar ao nivel da con-
corréncia (nio podendo os consumidores
efectuar uma escolha, dada a inexisténcia de
produtos de substituigio) e quando o exer-

cicio do direito ndo se. justifique em funggo
de qualquer objectivo racional de um direito
de propriedade industrial (a recompensa de
quem, através de um esforgo .de criagdo
e/ou investimento e trabalho, tenha intro-
duzido no mercado produtos novos e tteis
ou atraentes).

Deste modo, nesses casos especiais, em que
o produto & protegido artificialmente contra
a concorréncia, incumbe ao direito comuni-
tario da concorréncia conciliar numa certa
medida duas coisas aparentemente contradi-
térias: a retribui¢o do inovador e a protec-
¢do do consumidor. A Gnica solugao satisfa-
téria serd a de recorrer a uma licenga obri-
gatoria, que permitisse retribuir o inovador,
de maneira equitativa, pelo seu esforco de
criacio €, ao mesmo tempo, o impedisse de
eliminar qualquer concorréncia possivel no
mercado em causa.

Os principios que devem ser observados
para o cilculo de royalties sio conhecidos
na pritica de todos os Estados-membros ¢
de outros paises, tal como os Estados Uni-
dos da América, em que o recurso a licengas
obrigatérias contra o pagamento de royalties
¢ frequentemente utilizado para impedir as
violagoes da legislagao antitrust. Um método
tipico ¢ o de estimar o montante que pode-
ria ser fixado em caso de acordo entre o ce-
dente e o cessionario da licenga. A este pro-
posito, as taxas de royalties correntes para as
invencoes similares constituem geralmente a
referéncia mals pertinente.

As licengas obrigatérias, & semelhanga das
licengas voluntdrias, contém normalmente
disposicoes de acordo com as quais o ce-
dente da licenga pode nomear um profissio-
nal independente para visitar as instalagdes
do cessiondrio € examinar as suas contas, a
fim de se assegurar do respeito das condi-
¢oes de atribuicio da licenga.
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Nestas circunstincias, a recusa de concessio
de licenga em troca de uma retribuicio justa
€ razoével permite supor que o titular do di-
reito de propriedade industrial em causa de-
seja criar uma situagdo de monopdlio, em
que possa exigir uma retribuicio mais ele-
vada do que a que seria equitativa.

Em casos especiais, é possivel que a recusa
de concessdo de licenga seja necessaria para
exercer o direito de se opor a um ataque.
Nzo é o que acontece no caso sub judice,
dado que a tnica ameaca para a Volvo &
que a Veng tenciona utilizar o modelo in-
dustrial em contrapartida do pagamento de
royalties razodveis. '

Nzo bastaria esperar que o titular tivesse
eliminado a concorréncia, para depois, tar-
diamente, exercer sobre o mesmo um con-
trolo nos termos do artigo 86.° Esta solugio
obrigaria as autoridades competentes a con-
trolar os negocios do titular durante um pe-
riodo ilimitado e de modo pormenorizado e
continuado, tarefa a que poderiam apenas
destinar recursos limitados.

2.2. Apbs as suas observagdes, resumidas no
ponto anterior, as partes no processo princi-
pal, a Comissdo e os governos intervenientes
propdem ao Tribunal que se responda & se-
gunda questdo colocada pelo 6rgao jurisdi-
cional nacional do seguinte modo:

«— Mesmo quando ocupar uma posigio
dominante, o titular de um modelo in-
dustrial registado nao abusa dessa posi-
€30, na acepgdo do artigo 86.° do Tra-
tado CEE, pelo simples facto de recu-
sar a concessio de uma licenca a tercei-
ros, por forma a permitir-lhes realizar

6220

operagdes que, sem esta licenga, consti-
tuiriam viola¢tes dos direitos decorren-
tes desse modelo industrial, sendo indi-
ferente que esses terceiros estejam ou
ndo dispostos a pagar royalties pela re-
ferida licenca (Volvo);

o artigo 86.° deve ser interpretado no
sentido de que a recusa do titular de
um modelo industrial registado de con-
ceder licencas que permitiriam a tercei-
ros fornecer painéis de carrogaria co-
bertos pelo modelo industrial registado
nio constitui, prima facie, exploracio
abusiva de posi¢io dominante, na me-
dida em que essa recusa nio & mais do
que a consequéncia da aplicagio do di-
reito decorrente. do modelo industrial
registado. Em certas circunstincias, no
entanto, o exercicio de um direito de
propriedade industrial pode constituir
um instrumento de exploracio abusiva
de posi¢do dominante. Isto pode ocor-
rer quando o titular do direito de pro-
priedade industrial abuse de uma posi-
¢do dominante nos diferentes mercados
dos painéis laterais de carrocaria
sobresselentes destinados aos automo-
veis da sua prépria marca, praticando,
por exemplo, precos excessivos e, nes-
sas circunstincias, utilize o direito de
propriedade industrial para reforgar o
abuso existente (Comissao);

na hipétese de o titular desse direito es-
tar em posigdo dominante no mercado
em questdo, ndo se pode presumir que
estard a abusar dessa situagio se recu-
sar a terceiros, em troca de royalties ra-
zodveis, a concessio de uma licenca
para o fornecimento dos painéis de car-
rogaria, quando estes forem objecto de
um registo de modelo industrial prote-
gido pelo direito de propriedade indus-
trial e comercial (Governo francés);
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— a questio de saber se uma empresa
ocupa uma posi¢io dominante num
mercado determinado, se abusa dessa
posicio e se qualquer abuso afecta o
comércio entre Estados-membros deve
ser decidida pelo 6rgdo jurisdicional
nacional, apés uma analise pormenori-
zada de todos os factos do caso con-
creto e, nas circunstancias apontadas na
primeira questdo, nio se presume a ex-
isténcia de abuso de posi¢io dominante
por parte do fabricante se o mesmo re-
cusar a concessao a terceiros da licenga
para fornecer painéis de carrogaria so-
bresselentes, ainda que esses terceiros
se prontifiquem a pagar royalties razoa-
veis (Governo britanico);

— o Governo italiano propde que se res-
ponda negativamente a segunda ques-
tAo, no caso de esta nio ser conside-
rada prejudicada em consequéncia de
uma resposta negativa dada a primeira
questao;

— A Veng propde que a resposta seja afir-
mativa.»

Quanto d terceira questdo

3.1. Para a Volvo, a resposta 2 terceira
questio depende, em larga medida, da ave-
riguagio de certos factos pelo 6rgao jurisdi-
cional nacional, em especial se os guarda-la-
mas dianteiros em causa foram fabricados,
na origem, em Taiwan e depois importados
pelo Reino Unido, directamente, ou via Di-
namarca, bem como se sio agora fabricados
em Itilia e importados deste pais pelo Reino
Unido. Se for constatado pelo 6rgio jurisdi-
cional que os painéis de carrogaria em causa
foram fabricados em Taiwan e simplesmente
transferidos de um navio para outro na Di-

namarca (ou num outro Estado-membro),
sem que ali tenham sido efectivamente pos-
tos em livre pratica, na acep¢ao do n.° 2 do
artigo 9.° do Tratado CEE, neste caso o
facto de se impedir que essas pegas sejam
importadas por um operador no Reino
Unido n#o pode ser considerado susceptivel
de afectar o comércio entre Estados-mem-
bros.

Para o Gowverno britanico, o facto de a Veng
ser impedida de importar pegas de um outro
Estado-membro, em consequéncia da recusa
de licenga, nio significa necessariamente
que o comércio entre Estados-membros seja
afectado. O 6rgiao jurisdicional nacional
deve determinar se, ndo existindo abuso
(supondo que a mera recusa de conceder li-
cengas de importagio possa constituir um
abuso, o que o Governo britinico nao
aceita), seria provavel que existisse um nivel
apreciavel de comércio entre Estados-mem-
bros.

Na opinido do Governo francés, a Veng nio
demonstrou que o exercicio do direito rela-
tivo ao modelo industrial pela Volvo tenha
ocasionado restrigdes as trocas comerciais
intracomunitérias, sujeitando-se as proibi-
¢oes previstas pelo Tratado CEE, limitando-
-se -apenas a contestar que o construtor de
automéveis tenha a possibilidade de alegar o
direito exclusivo de fabrico e comercializa-
¢io decorrente do registo do modelo indus-
trial e a considerar-se no direito de introdu-
zir no Reino Unido pegas fabricadas na Di-
namarca sem o consentimento da Volvo.

O Gowerno italiano entende que as préticas
abusivas em questdo nio se destinam a im-
pedir o comércio intracomunitirio mas a
impedir o fabrico e a venda num determi-
nado pais. Por conscguinte, parece apli-
car-se a jurisprudéncia do Tribunal, se-
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gundo a qual os comportamentos cujos efei-
tos estejam circunscritos ao territdrio de um
tnico Estado ndo infringem o artigo 86.° do
Tratado (ver, por exemplo, acérdio de 31
de Maio de 1979, 22/78, Hugin, Recueil,
p. 1869).

Segundo a Comissdo, pode considerar-se
que o comércio entre Estados-membros é
susceptivel de ser afectado se o abuso em
questdo, o facto de praticar precos excessi-
vos, por exemplo, se refere a painéis de car-
rogaria sobresselentes que foram fabricados
num outro Estado-membro pela empresa
que ocupa uma posi¢io dominante e impor-
tados por ela no Reino Unido.

A Veng sustenta que os painéis de carrocaria
sdo uma mercadoria que é objecto de um
comércio regular em todo o mercado co-
mum. A importa¢io dessas pecas, da Dina-
marca ou de Itilia, pela Veng faz parte do
fluxo normal dessas actividades comerciais.
Caso seja julgada procedente, a ac¢do inten-
tada pela Volvo conduziri a imposi¢io i
Veng pelo tribunal de uma proibicao de im-
portar as pegas em causa de outros Estados-
-membros. A conduta abusiva n7o se limita,
pois, ao territério de um Gnico Estado-
-membro, ndo se podendo comparar a situa-
¢30, N0 caso presente, com a existente no
referido processo Hugin, em que se tratava
de pegas sobresselentes para caixas regista-
doras.

Naquele processo, a atitude incriminada era
a recusa, por parte de Hugin, de fornecer
pecas sobresselentes fabricadas por ela; o
Tribunal perguntou, entdo, se poderia haver
comércio entre Estados-membros para esse
produto caso as condigdes do mercado fos-
sem totalmente livres e nfo estivessem sujei-
tas as préticas restritivas de Hugin. A res-
posta foi de que, dado a tnica fonte de
abastecimento ser a prépria Hugin, ou uma
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das suas filiais, e ndo existir nenhuma dife-
renga de preco entre os diversos mercados
locais da Comunidade, uma empresa inde-
pendente no podia auferir nenhuma vanta-
gem econémica da compra das pegas
sobresselentes de um outro sector da mesma
empresa. Além disso; essas pecas, em si de
valor relativamente insignificante, nio po-
diam constituir um objecto comercial inte-
ressante nas trocas entre os Estados-mem-
bros. Em consequéncia, nio existiam fluxos
comerciais normais entre Estados-membros
relativamente a essas pegas; por isso, ndo se
podia considerar que a conduta de Hugin
tivesse por efeito fazer com que se desviasse
a circulagio das mercadorias dos seus canais
normais, tendo em conta as particularidades
econémicas e técnicas do sector em causa
(n.8 21 a 26). Sendo assim, a conduta de
Hugin ndo estava sujeita 4 aplicacio do di-
reito’ comunitirio, devendo ser examinada
exclusivamente 4 luz do direito nacional
(n.° 16).

Do ponto de vista da Veng, quando haja o
risco de que o detentor de uma posi¢io do-
minante, estabelecido no mercado comum,
venha a eliminar um concorrente igualmente
estabelecido no mercado comum, nio im-
porta saber se esse comportamento diz res-
peito ao comércio entre Estados-membros,
uma vez que & certo que esta eliminagio
tera repercussdes na estrutura da concorrén-
cia no mercado comum. Foi o que o Tribu-
nal decidiu em acérdao de 14 de Fevereiro
de 1978 (United Brands, 27/76, Recueil,
p. 207).

3.2. Apbs as suas observagdes, resumidas no
ponto anterior, as partes no processo princi-
pal, a Comissdo e os governos intervenientes
propdem a0 Tribunal que responda i ter-
ceira questdo colocada pelo 6rgao jurisdi-
cional nacional do seguinte modo:
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«— Para determinar se um abuso & suscep-

tivel de afectar o comércio entre Esta-
dos-membros, hd que examinar se, com
base num conjunto de elementos objec-
tivos de direito e de facto, se pode con-
siderar, com um grau de suficiente pro-
babilidade, que tal abuso possa exercer
uma influéncia directa ou indirecta, ac-
wal ou potencial, sobre os fluxos co-
merciais entre os Estados-membros. O
comércio entre Estados-membros nio é
afectado pelo simples facto de produtos
fabricados fora da Comunidade serem
transferidos de um barco para outro no
territérioc de um Estado-membro, sem
que no mesmo tenham sido colocados
em livre pratica (Volvo);

o artigo 86.° do Tratado CEE deve ser
interpretado no sentido de se poder
considerar afectado o comércio entre
Estados-membros se o abuso de posi-
¢io dominante se referir a produtos
que sio importados de um Estado-
-membro para outro (Comissao);

o direito comunitirio niio obsta a que o
titular de um modelo industrial regis-
tado num Estado-membro invoque o
direito exclusivo, decorrente desse re-
gisto, para proibir tanto a venda como
a exportagio para um outro Estado-
-membro de pecas avulsas, nomeada-
mente painéis de carrogaria de automé-

vel destinados a4 venda enquanto pegas
sobresselentes desse modelo de auto-
mével (Governo francés);

a questio de saber se uma emprésa
ocupa uma posi¢io dominante num
mercado determinado, se abusa dessa
posi¢io e se qualquer abuso afecta o
comércio entre Estados-membros, deve
ser decidida pelo érgio jurisdicional
nacional, ap6s uma anélise pormenori-
zada de todos os factos do caso con-
creto, e o facto de uma pessoa estar
proibida de importar um produto de
um outro Estado-membro nio significa
necessariamente que esteja preenchida a
condicio da possibilidade de o comér-
cio entre Estados-membros ser afec-
tado, exigida pelo artigo 86.°; o 6rgdo
jurisdicional nacional deve examinar se,
niio existindo o abuso em questdo, se
poderia esperar a manutengio de um
nivel apreciivel de comércio entre Esta-
dos-membros (Governo britinico);

o Governo italiano propde que se res-
ponda de forma negativa A terceira
questdo, na hipétese de ndo ser consi-
derada desprovida de objecto;

a Veng propde que a resposta seja afir-
mativa.»

J. C. Moitinho de Almeida

Juiz relator
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