WINDSURFING INTERNATIONAL / COMISSAO

ACORDAO DO TRIBUNAL (Quarta Secgio)
25 de Fevereiro de 1986 *

No processo 193/83,

Windsurfing International Inc., 1955 West 190th Street, Torrance, Califérnia,

Estados Unidos da América, representada por Willem A. Hoyng, do escritério

de advogados Blackstone, Rueb & Van Boeschoten, em Haia, que escolheu como

domicilio no Luxemburgo o escritério do Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe-II,
recorrente,

contra

Comissio das Comunidades Europeias, representada por Bastiaan van der Esch,

consultor juridico principal, e por Ingolf Pernice, membro do seu Servigo Juridico,

na qualidade de agentes, que escolheu como domicilio no Luxemburgo o gabinete

de Manfred Beschel, membro do seu Servigo Juridico, batiment Jean Monnet,
Kirchberg,

recorrida,
em que é pedida a anulagio da decisio da Comissao de 11 de Julho de 1983,
relativa a um processo para aplicagio do artigo 85.° do Tratado CEE (IV.29.395
Windsurfing International; JO L 229 de 20.8.1983, p. 1) e, subsidiariamente, a
anula¢do ou redugio da multa aplicada a recorrente por esta decisio,

O TRIBUNAL (Quarta Secgio),

constituido pelos Srs. K. Bahlmann, presidente de secgio, G. Bosco e T. Koop-
mans, juizes,

advogado-geral: C. O. Lenz
secretario: P. Heim

ouvidas as conclusdes do advogado-geral na audiéncia de 4 de Junho de 1985,

profere o presente

* Lingua do processo: inglés.
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Por requerimento entregue na Secretaria do Tribunal em 13 de Setembro de 1983,
a Sociedade Windsurfing International Inc. (adiante designada por WSI), com
sede social em Torrance, Califérnia, Estados Unidos da Ameérica, apresentou, ao
abrigo do segundo paragrafo do artigo 173.° do Tratado CEE, um recurso com
vista 4 anulagio da artigos da Comissao de 11 de Julho de 1983, relativa a um
processo para aplicagao do artigo 85.° do Tratado (JO L 229, p. 1), na medida
em que esta decisio declara que numerosas clausulas dos contratos de licenga cele-
brados entre a recorrente e algumas firmas alemis sio incompativeis com as regras
de concorréncia do Tratado. Subsidiariamente, o recurso visa ainda a anulagio da
multa aplicada 2 WSI na mesma decisdo ou, pelo menos, a redugio do respectivo
montante.
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I — Os factos

A WSI & uma sociedade fundada por Hoyle Schweitzer, uma figura-chave no de-
senvolvimento da prancha i vela, um aparetho composto por um «flutuador»
(casco de material plastico equipado com um pantilhio) e por uma «aparelhagem»
(instalagio que comporta essencialmente um mastro, uma articulagao para o mas-
tro, uma vela e uma barra) que permite combinar a arte do surfe o desporto a
vela. O seu volume de negécios resulta tanto da venda dos seus produtos como
dos direitos das licengas que concede a outras empresas. Nos anos 70, a WSI es-
tendeu as suas actividades 3 Europa, onde, logo de inicio, solicitou patentes de
inven¢io em alguns paises da Comunidade, como o Reino Unido e a Repiblica
Federal da Alemanha.

A extensio da patente de invengao concedida 3 WSI na Republica Federal da Ale-
manha, em 1978, na sequéncia de um processo iniciado com a apresentagio de um
pedido em 1969, foi sempre controversa. E-o igualmente no ambito do presente
processo, em que a WSI alega que as clausulas dos contratos de licenga que deram
origem ao litigio estao ligadas ao exercicio do seu direito de patente, devendo
assim beneficiar da protecgio que o Tratado concede aos direitos de propriedade
industrial, 0 que n3o é aceite pela Comiss3o.

Ao mesmo tempo que o seu pedido de patente era examinado pelo Instituto Fede-
ral Alemao de Patentes (Bundespatentamt), a WSI concedeu, em 1 de Janeiro de
1973, uma licenga exclusiva e temporiria A sociedade neerlandesa Ten Cate para
produgio e comercializagio na Europa de pranchas i vela fabricadas segundo a
sua tecnologia. Esta sociedade adquiriu igualmente, o direito de usar as marcas
denominativas «Windsurfer» e «Windsurfing», bem como uma marca gréfica (lo-
gotipo) representada por uma vela estilizada.

Em 1976 e em 1977, a Ten Cate concedeu sublicengas, respectivamente, as firmas
alemis Ostermann e Shark, com vista 4 exploragio da patente alemi ja solicitada,
e, relativamente 3 Ostermann, das patentes que fossem solicitadas ulteriormente na
Europa. Em 1978, nestes dois contratos que, segundo a WSI, a Ten Cate nio
tinha o direito de celebrar, a posi¢io contratual da Ten Cate foi transmitida a
WSI, que em seguida concluiu contratos de licenga com outras firmas alemas, no-
meadamente, em 1 de Julho de 1978, com a sociedade Akutec, em 1 de Janeiro de
1979, com as sociedades SAN e Klepper e, em 21 de Agosto de 1980, com a
sociedade Marker.
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Diversas empresas, concorrentes das licenciatarias na fabricagio e venda de pran-
chas a vela apresentaram pedidos 4 Comissao, ao abrigo do n.° 1 do artigo 3.° do
Regulamento n.° 17/62 de 6 de Fevereiro, que punham em causa, inter alia, a
compatibilidade destes acordos com as normas comunitirias em matéria de con-
corréncia.

Na sequéncia das diligéncias empreendidas pela Comissao em 1981, a WSI con-
cluiu um conjunto de novos contratos de licenga que satisfazem as exigéncias de
direito comunitério, nos termos especificados pela Comissao, e que nio sao con-
testados por esta: trata-se, nomeadamente, dos acordos celebrados com a Akutec
em Setembro de 1981, com a Klepper em Novembro de 1981, com a SAN em
Janeiro de 1982, com a Ostermann em Setembro de 1982 e com a Shark em
Margo de 1983.

A Comissdo considerou, todavia, necessario, atenta a gravidade e a duragio da
infrac¢io, anterior a0s novos acordos de licenga, de que acusou a WSI, dar inicio
a um processo por violagdo das regras de concorréncia. Deste resultou a decisio
de 11 de Julho de 1983, em que a Comissdo declarou que certas clausulas dos
contratos de licenga inicialmente concluidos pela WSI com a Ostermann, a Shark,
a Akutec, a SAN, a Klepper e a Marker violavam o n.° 1 do artigo 85.° do Tra-
tado CEE e aplicou 4 WSI uma multa de 50 000 ECU.

No seu artigo 1.°, respeitante aos contratos de licenga celebrados entre a WSI e as
firmas ja referidas, a decisio impugnada declara que, nos contratos existentes até
1981/1982, constituiam infrac¢des ao disposto no n.° 1 do artigo 85.° do Tratado
CEE, nomeadamente:

a) nos acordos celebrados com a Ostermanh, a Shark, a Akutec, a SAN, a Klep-
per e a Marker:

1) a obrigagio imposta as titulares de licengas de apenas explorarem as paten-
tes sob licenga para fabricar pranchas a vela cujos flutuadores tivessem sido
aprovados previamente pela WSI;

2) obrigagao imposta s licenciatarias de nio porem a venda as aparelhagens
fabricadas sob patente alem3, separadamente, sem os flutuadores aprovados
pela WSI;
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3) a obrigagdo imposta as licenciatarias de efectuarem o pagamento de direitos
pelas aparelhagens fabricadas sob patente alem3, unicamente com base no
preco de venda de uma prancha a vela completa;

4) a obrigagio imposta as licenciatarias de inscrever nos flutuadores das pran-
chas a vela postas 2 venda por eles a indicagdo «sob licenga Hoyle Schweit-
zer» ou «sob licenga WSI»;

5) a obrigagdo imposta s licenciatirias de reconhecer como marcas de fabrica
vilidas as denominagdes «Windsurfer» e «Windsurfing», bem como a marca
grafica (logotipo) que representa uma vela estilizada;

b) Nos acordos celebrados com a Akutec, a SAN, a Klepper e a Marker:

— a faculdade dada a2 WSI, de rescindir os contratos no caso de as licenciata-
rias iniciarem o fabrico em territérios ndo abrangidos pela patente.

c) Nos contratos celebrados com a Ostermann e a Shark:

— a obrigagdo imposta s licenciatarias de nio contestarem a validade das pa-
tentes sob licenga.

A WSI interpds um recurso contra esta decisio contestando tanto a veracidade dos
factos, tal como foram apurados pela Comissio, como a apreciagio juridica das
clausulas que a Comissio considerara incompativeis com o n.° 1 do artigo 85.°

II — A existéncia de um mercado de componentes avulso € de um comércio intra-
comunitario de pranchas a vela

A WSI afirma, antes de mais, que, contrariamente as alega¢oes da Comissdo, nio
existia, durante quase todo o periodo relevante para a decisdo, isto &, de 1974 a
1981 inclusive, nenhum mercado, mesmo pouco importante, de componentes de
pranchas 4 vela distinto do mercado de pranchas completas. A nica procura de

componentes avulsos era, praticamente, a que dizia respeito 4 entrega de pegas
sobresselentes.
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Em relagio a este argumento, deve salientar-se que a questio de saber se tal mer-
cado existiu ou nio é de somenos importincia para apurar se as cliusulas em liti-
gio sao compativeis com o n.° 1 do artigo 85.° Com efeito, na medida em que
ficasse provado que nio existia praticamente comércio de componentes avulsos,
nao poderia afirmar-se que as clausulas dos contratos de licenga celebrados pela
WSI impedem, restringem ou falseiam a concorréncia no interior do mercado co-
mum, relativamente aos referidos componentes.

Segundo a WSI, apenas teria havido, durante bastante tempo, na Europa um mer-
cado de pranchas a vela completas, quer dizer, do conjunto formado pelo flutua-
dor e pela aparelhagem. Seria apenas em finais de 1981 que «surfistas» ji experi-
mentados teriam comegado a combinar os aparelhos com flutuadores concebidos
para utilizagdes especificas, ou mesmo a montar pessoalmente a sua prancha a vela
a partir de pegas avulsas. O que deu origem a um mercado auténomo que, no
entanto, nio teria ultrapassado, na altura, 1% da procura global. Uma procura
absolutamente artificial, que nao deveria ser tomada em consideragio, desenvol-
veu-se, a partir de 1978, na Republica Federal da Alemanha em resultado da pa-
tente concedida 2 WSI neste pais, patente que abarcava sem davida, pelo menos, a
aparelhagem, o que teria obrigado os produtores nio licenciatarios a procurarem
aparelhos patenteados a fim de os montarem nos seus flutuadores e poderem, as-
sim, continuar a comercializar as suas pranchas a vela no mercado alemio.

A Comissao sustenta, pelo contrério, que ji no periodo compreendido entre 1978
e 1981 existia, nio somente na Alemanha, mas igualmente noutros paises da CEE
(em Franga, por exemplo) uma procura de componentes avulsos que ultrapassava
largamente a simples procura de pegas sobresselentes. A circunstincia de, no que
respeita a0 mercado alemio, tal procura ter sido em grande parte o resultado do
impacto da patente neste mercado nao permitiria, s6 por isso, negligencia-la, por-
que as condigdes resultantes da existéncia de uma patente nio podem ser aprecia-
das de modo diferente das outras condigoes que influenciam a atitude dos opera-
dores num determinado mercado.

A existéncia de um mercado de componentes avulsos deve ser comprovada a luz
dos dados indicados pelas partes nos memorandos e das informagoes complemen-
tares fornecidas a pedido do Tribunal.

Relativamente a este ponto, ressalta dos catilogos, da publicidade, bem como das
informagoes recolhidas pela Comissio junto de empresas, que os componentes de
pranchas a vela (flutuadores, aparelhagem, elementos da aparelhagem) sio ofereci-

648



20

21

WINDSURFING INTERNATIONAL / COMISSAQ

dos e vendidos separadamente desde 1978, mesmo nos paises onde nio existia pa-
tente que protegesse uma parte da prancha a vela. As contas relativas aos direitos
pagos pelas empresas licenciadas pela WSI, apresentadas, a pedido do Tribunal,
pela prépria recorrente, revelam também que foram feitas entregas de aparelhagens

¢ de elementos da aparelhagem a partir de 1978.

No que respeita is dimensdes deste mercado de componentes é, contudo, dificil
calcular em que medida a comercializagdo de pegas avulsas ultrapassa a simples
venda de pegas sobresselentes. As contas relativas aos direitos pagos por algumas
licenciatarias da WSI na Europa, tais como a Ten Cate e a Ostermann, mostram
que as vendas de componentes de pranchas i vela representaram até 1981 menos
de 10 % do volume total de negécios destas sociedades, mas é necessario ter em
consideragio que as licenciatarias evitavam, na medida do possivel, fornecer pegas
avulsas que nio fossem utilizadas como pegas sobresselentes. Dados fornecidos
pela Comissdo indicam, para uma importante empresa belga, 8 % do volume de
negocios relativo a pranchas em 1979, e 17 % em 1980, e portanto percentagens
um pouco menos elevadas quando calculadas com base no volume total de negé-
cios.

Se se considerar que a expansio do mercado gera uma procura sempre crescente
de pegas sobresselentes e que as licenciatirias em 1980, avaliavam — como resulta
da acta da reunido que tiveram em Munique, 2 9 de Outubro de 1980, com o Sr.
Schweitzer — em 10-15 % a procura normal de pecgas separadas, as percentagens
acima indicadas, que compreendem as vendas em separado tanto de flutuadores
como da aparelhagem e de elementos desta, ndao permitem concluir que a procura
de pegas separadas ultrapassava, largamente, a procura de pegas sobresselentes.

Face a estas considera¢des hi que concluir que existia j4 um mercado de compo-
nentes avulsos na altura relevante para a decis3o, mas que este nio era muito
importante.

A WSI afirmou, em seguida, que nao havia, na época, um comércio significativo
de pranchas a vela entre os Estados-membros, tendo em conta o facto de que os
fabricantes de pranchas a vela trabalham principalmente para o mercado interno e
que as importagdes apenas representaram em média, em cada Estado, 20 a 30 %
da produgio nacional.

A Comissdo salienta, por seu turno, que j4 durante o periodo considerado firmas
como a Mistral e a Dufour operavam a nivel comunitario em larga escala.
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Resulta do que precede que, como a prépria WSI admite, as importagdes constitui-
ram sempre uma percentagem nio negligenciivel das pranchas a vela postas a
venda nos diversos Estados-membros. Isto é tanto mais verdade quanto a impor-
tincia do comércio intracomunitirio de pranchas a vela deve ser apreciada em
relagio ao conjunto do mercado comum e nio em relagio a cada um dos merca-
dos nacionais.

III — Extensio da patente alema

O outro ponto discutido entre as partes é o que diz respeito a extensio da patente
concedida 3 WSI na Republica Federal da Alemanha.

A este propésito, a WSI contestou, antes de mais, o poder da Comissao para apre-
ciar, de maneira auténoma, a extensio de uma patente concedida num Estado-
-membro. Considera, com efeito, que, existindo uma davida razoavel sobre a ex-
tensdo de uma patente, nio cabe 3 Comissio substituir-se aos tribunais nacionais,
Gnicas entidades competentes para se pronunciarem, a titulo definitivo, sobre essa
questao. Neste caso, estariam em curso processos judiciais com vista, justamente, a
obter uma decisio sobre a extensio da patente e a Comissao nio teria o direito de
antecipar tal decisio.

A Comissao responde que, no caso em anélise, nio era necessirio nem oportuno
aguardar a decisao judicial final dos processos pendentes relativamente a extensio
da patente. Com efeito, o ponto de vista defendido pela Comissio corresponderia
a uma situagio juridica que havia ja sido confirmada, reiteradamente, pelas autori-
dades alemias competentes. Além disso, o facto de aguardar a conclusio dos pro-
cessos em curso teria significado aceitar as restrigdes da concorréncia praticadas
pela WSI durante um periodo ainda mais longo, provavelmente até i extin¢io da
patente.

Se nio cabe 4 Comissdo definir 3 extensao de uma patente, nio é menos verdade
que esta instituigio nao pode deixar de intervir, quando a extensio de uma patente
é relevante para a apreciagdo de uma violagio dos artigos 85.° e 86.° do Tratado.
Com efeito, mesmo quando a extensio efectiva de uma patente é discutida perante
os tribunais nacionais, a Comissao deve poder exercer as suas competéncias, em
conformidade com as disposi¢des do Regulamento n.° 17/62.
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A posigio da empresa que é objecto de um processo nos termos deste regulamento
nio é, alias, afectada pelas declaragdes que a Comissao possa fazer. Por um lado,
estas nio prejudicam em nada as apreciagdes que os tribunais nacionais venham a
fazer dos diferendos relativos aos direitos de patente que lhes forem submetidos;
por outro lado, a decisio da Comissio est4 sujeita ao controlo do Tribunal.

O controlo pelo Tribunal deve limitar-se a apurar se, a luz da situacio juridica
existente no Estado em que a patente foi concedida, a Comissio determinou, ra-
zoavelmente, a sua extensio. No caso presente, ha, pois, que verificar se a Comis-
sio tinha motivos para considerar que a patente alema, concedida 3 WSI, cobria
apenas a «aparelhagem» de uma prancha a vela, e nio o flutuador.

A este proposito, deve salientar-se que nenhum dos processos judiciais expressa-
mente iniciados com vista a esclarecer este ponto deu, até ao presente, origem a
uma decisio definitiva. O processo que serviu de teste, encetado em 1980 pela
WSI contra uma empresa que vendia, na Republica Federal da Alemanha, flutua-
dores avulsos terminou em 1983, dado que a WSI desistiu do pedido apos ter
concluido um contrato de licenga com a demandada. Duas outras acgdes iniciadas
por empresas concorrentes das titulares da licenga da WSI, com o fim de obter a
declaragio de que a colocagio i venda de flutuadores e de velas, num caso, e de
mastros, no outro, nio constitui uma contrafac¢io, foram entretanto suspensas de-
vido a negociagdes que visam alcangar um acordo.

Assim, a extensio da patente alem3 apenas pode ser deduzido do texto da reivindi-
cagio aceite pelo Instituto Federal Alemio de Patentes (Bundespatentamt), bem
como das decisdes interpretativas emanadas até ao presente pelas autoridades e
tribunais alemaes competentes.

A decisio de concessio da patente tomada pelo Instituto Federal Alemao de Pa-
tentes em 31 de Margo de 1978 indica que a patente é concedida para «uma apare-
lhagem de prancha i vela» que pode ser «utilizada nio sé para pranchas i vela,
mas também para deslizadores (dériveurs) sobre gelo, deslizadores de praia, pran-
chas de surf, canoas, barcos a remos ou pequenos veleiros». Ha-de notar-se, por
um lado, que este texto menciona a existéncia de outros tipos de «aparelhagens»
patenteadas e situa a novidade da invengao na possibilidade de, gragas a aparelha-
gem considerada, fazer face igualmente ao vento contririo e, por outro, que a

descrigio da invengdo apenas menciona elementos da «aparelhagems».
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Tendo em conta que a indicagdo «prancha i vela» que figurava na reivindicagio
inicial da WSI foi substituida por «aparelhagem de prancha 4 vela», e que.a frase
da reivindicagdo inicial que indicava que a invengio incluia a prancha i vela foi
suprimida, ndo podera considerar-se, como faz a recorrente, que as modifica¢ses
introduzidas na reivindicagio no decurso do processo de concessio da patente
fossem puramente formais e nao tivessem, de algum modo, como escopo restrin-
gir a extensio da patente. Com efeito, mesmo supondo que o Instituto de Paten-
tes nio tenha indicado claramente as razdes da nio aceitagio da reivindicagio
inicial e da proposta de uma nova redac¢io, nao é menos certo que a WSI acei-
tou, expressamente, a reivindicagao modificada. Alids, uma comunicagio do Insti-
tuto de Patentes, de 21 de Janeiro de 1974, revela que, se a WSI ni3o tivesse
aceitado as modificagdes propostas, a reivindicagio teria sido rejeitada.

Nenhuma outra conclusdo parece poder tirar-se das decisdes proferidas até ao pre-
sente por diversos tribunais e autoridades da Repuablica Federal da Alemanha nos
litigios que exigiam uma analise da extensio da patente. Através de sentenga de 9
de Agosto de 1979, o Landgericht Miinchen decidiu que um fabricante nio titular
da licenga podia comprar «aparelhagens» fabricadas ao abrigo de uma licenga e
monti-las em flutuadores, o que implica que nio foi considerado que a patente
abrangia a prancha completa. Por decisio de 28 de Novembro de 1979, o Bundes-
patentgericht (Tribunal Federal de Patentes) rejeitou numerosas impugnagoes i pa-
tente, baseadas no estado actual da técnica, substituindo contudo a reivindicagio
principal por uma reivindicagio secundaria, onde também se faz referéncia a uma
«aparelhagem» de prancha a vela. Também a decisio do Bundeskartellamt (Insti-
tuto Federal de Praticas Anticoncorrenciais) de 30 de Setembro de 1981, relativa a
compatibilidade dos contratos de licenga da WSI com o direito alemio de concor-
réncia, baseia-se na verificagdo, fundamentada minuciosamente, de que a patente
concedida 3 WSI abrangia unicamente a «aparelhagem» e n3o a prancha i vela
completa. Em 10 de Dezembro de 1981, o Bundesgerichtshof (Tribunal Federal)
pronunciando-se no imbito de uma ac¢do de contrafrac¢io intentada pela WSI
contra um fabricante de velas expressamente estudadas para a «aparelhagem» de
pranchas a vela, apontou como elementos da combinagdo patenteada, o mastro
axial e orientdvel em todos os sentidos, a vela e a barra (wishbones). Por fim, no
processo-teste instaurado pela WSI, os tribunais de primeira e segunda instincia
consideraram improcedentes os fundamentos da recorrente relativos a extensio da
patente alemi.

Nestas condigdes, deve considerar-se, em conformidade com o ponto de vista da
Comissio, que ao tempo em que esta iniciou a averiguagdo respeitante 3 WSI e
adoptou a decisdo impugnada, nada no texto da patente, nem na interpretagio que
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lhe foi dada pelas autoridades e 6rgaos jurisdicionais alemiaes, permitia afirmar que
a patente se referia a uma prancha i vela completa. Esta situagio nio sofreu alte-
ra¢des desde entdo.

O argumento da WSI, segundo o qual os elementos da prancha i vela além da
«aparelhagem» estariam cobertos automaticamente pela patente, enquanto elemen-
tos indispensaveis ao funcionamento da invengio, também nio pode ser acolhido,
se se atentar em que a jurisprudéncia alema citada pela recorrente demonstra que
s6 os elementos abrangidos pelo principio da invengio sio protegidos, sendo que
neste caso nio foi reconhecido ao flutuador qualquer elemento de novidade relati-
vamente ao estado da técnica.

As clausulas que figuram nos contratos de licenga nio podem encontrar nenhuma
justificagdo na protecgdo de um direito de propriedade industrial, na medida em
que ou dizem respeito a partes da prancha i vela nao cobertas pela patente alema,
ou se referem 3 prancha i vela completa.

IV — Apreciagdo dos contratos de licenga i luz do n.° 1 do artigo 85.° do Tra-
tado CEE

A — A limitacao da concorréncia

Convém, assim, verificar se as cliusulas mencionadas na decisio impugnada sao
compativeis com o n.° 1 do artigo 85.° do Tratado. Com este fim, importa, em
primeiro lugar, verificar se estas clausulas tém por objectivo ou por efeito impedir,
restringir ou falsear o jogo da concorréncia no interior do mercado comum.

A primeira das clausulas contestadas impde — segundo a Comissio — aos titulares
de uma licenga a obrigagdo de s6 explorarem a invengio para montar a aparelha-
gem patenteada em determinados tipos de flutuadores definidos pelo contrato, as-
sim como a obrigagio de submeterem a autorizagio da licenciante, antes do langa-
mento no mercado, qualquer novo tipo de flutuador previsto para a montagem das
aparelhagens (gréements) patenteadas.

A WSI nega, antes de mais, que o produto fosse definido nos contratos de licenga
como uma prancha i vela completa composta de aparelhagem e de «um tipo de
flutuador bem determinado fabricado pelo titular da licenga» e, portanto, que fosse
submetido a aprovag¢io da licenciante, na medida em que, nos termos dos contra-
tos, qualquer alteragao do produto estava sujeita a essa aprovagio.
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Resulta, todavia, do conteiido dos contratos que o produto sob licenga era ai defi-
nido como uma prancha i vela completa, cujas caracteristicas exactas estavam es-
pecificadas nos anexos. Acresce que nos termos destes contratos qualquer modifi-
cagio de um flutuador estava sujeita & aprovagao da licenciante. Apenas o contrato
entre a Ten Cate e a Shark prevé expressamente, no seu n.° 2, que a licenga tem
por objecto uma «aparelhagem de prancha i vela», que s6 pode ser fabricada e
vendida com uma prancha a vela fabricada por partes, mas nio menciona o flutua-
dor. O facto de a WSI ap6s ter sucedido na posi¢io contratual da Ten Cate no
contrato em questio, se ter declarado pronta a conceder também uma licenga para
uma prancha a vela nio desmontavel n3o altera esta situagio, que obriga a excluir,
contrariamente a0 que estabelece a decisdo, o acordo concluido com a Shark do
nimero dos que contém uma obrigagdo de sujeitar o flutuador a aprovagio da
licenciante.

A WSI argumenta que, se a aprovagdo da licenciante era também exigida em rela-
¢3o aos flutuadores, ela n3o visava limitar os modelos de pranchas a vela que
podiam ser fabricadas pelas licenciatarias, mas apenas verificar se a prancha nio
era de qualidade inferior e n3o violava os direitos doutra licenciataria. Nio teria
havido, no mesmo campo de aplicagio técnica, outras restrigdes além das duas ja
referidas, que estariam, no entanto, compreendidas no objecto especifico dos direi-
tos de patente sob licenga.

Responde a Comissao que um direito de propriedade industrial nao da ao titular
que concede uma licenga a outras empresas o poder de organizar o mercado dos
produtos abrangidos pela licenga. As restricdes no dominio da exploragdo da li-
cenga poderiam aceitar-se com a condig¢do de apenas se referirem a produtos dife-
rentes pertencentes a mercados diferentes. O modelo e a qualidade do produto
diriam apenas respeito ao titular da licenga.

Segundo a Comissdao, as normas de qualidade e de seguranga s6 sio compativeis
com o n.° 1 do artigo 85.° na medida em que digam respeito, efectivamente, ao
produto abrangido pela patente, e se limitem a garantir a execugdo efectiva da
norma técnica contida na patente, sendo fixadas desde o inicio e segundo critérios
objectivamente verificiveis.
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No que respeita 4 afirmagio da WSI de que a aprovagao & necessiria para impedir
a imitagio servil, a Comissdo observa, antes de mais, que a protec¢io contra a
imitagio servil n3o integra o objecto especifico do direito de patente, mas constitui
um meio de defesa utilizavel perante os tribunais de numerosos paises contra a
imitagio desleal de produtos pelos concorrentes. Ora, se por meio de uma clausula
contratual apropriada o licenciante se arvorasse em dnico arbitro, em substituigdo
do tribunal, de futuros casos controversos, seria de recear que ele exercesse esse
poder discricion4rio exclusivamente em seu proveito e restringisse a liberdade de
concorréncia dos titulares de licenga para além do dominio especifico da concor-
réncia desleal.

Importa, em relagio ao controlo de qualidade da prancha i vela, apurar se este
estd compreendido no objecto especifico da patente. Ora, tal como foi justamente
salientado pela Comissao, esse controlo s6 pode fazer parte do objecto especifico
da patente se se referir a um produto coberto por esta, j4 que apenas se justifica
para «garantir a execugio efectiva da norma técnica fornecida pela patente e apli-
cada pela licenciataria». No caso em aprego, estabeleceu-se, contudo, que se pode
razoavelmente considerar que a patente alemi nio cobre o flutuador.

Mas, mesmo admitindo-se que a patente alemi abrangia o conjunto da prancha a
vela, ¢ portanto o flutuador, nio se pode aceitar, sem mais, que o controlo, tal
como é previsto nos contratos de licenga, seja compativel com o artigo 85.° Com
efeito, este controlo deve efectuar-se segundo regras de qualidade e de seguranga
fixadas desde o inicio e segundo critérios objectivamente verificiveis. Doutro
modo, o caracter discricionario deste controlo acabaria por permitir 4 licenciante
seleccionar os modelos das licenciatarias, o que é contririo ao artigo 85.°

A WSI nio conseguiu provar que existiam critérios objectivos e previamente esta-
belecidos, dado que os contratos nio continham qualquer indicagio dos controlos
técnicos a efectuar.

A afirmagdo da recorrente de que se tinha comprometido a nao recusar arbitraria-
mente a autorizagio, assim como o facto de praticamente nunca a ter recusado,
nio vém sendo confirmar esta conclusio. De facto, a WSI nio teria tido qualquer
necessidade de prometer que a sua recusa nio seria desrazoavel se a eventual re-
cusa nio estivesse ligada a uma atitude discricionaria da sua parte, mas sim ao
respeito de normas de qualidade bem definidas, necessarias a aplicagio efectiva da
norma técnica.
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Conclui-se assim que o interesse da WSI era, na realidade, verificar se os flutuado-
res das suas licenciatirias apresentavam diferengas suficientemente grandes para
cobrir o maior leque possivel de procura no mercado.

Na medida em que a WSI invoca igualmente, para justificar o controlo, a pretensa
responsabilidade, segundo o direito californiano, da licenciante pelos acidentes
provocados pela mi qualidade dos produtos fabricados sob licenga, deve salientar-
-se que a compatibilidade com o direito comunitario de um controlo deste tipo
nio é afectada por essa eventual responsabilidade.

No respeitante a justificagio que a WSI pretende retirar da necessidade de impedir
uma imita¢do fraudulenta, deve, desde j4, salientar-se que os flutuadores nio estio
cobertos pela patente e que, deste modo, a titular desta carece de legitimidade para
arbitrar conflitos sobre a exploragao dos flutuadores entre as suas licenciatarias.

A protecgdo resultante da patente apenas podia, com efeito, ser invocada em rela-
¢30 a uma imitagio de produtos fabricados pela prépria licenciante. Na medida em
que, relativamente aos flutuadores, a WSI dispunha, através da clausula contes-
tada, da possibilidade de denunciar e impedir uma eventual imitagio servil entre as
licenciatarias, nao parece oferecer davidas que tal clausula constituia uma restrigao
ao livre jogo da concorréncia. Com ela, a apreciagdo discricionaria da WSI substi-
tuia-se as decisdes dos tribunais nacionais aos quais as licenciatirias se deveriam
dirigir para obterem a declaragao da existéncia de uma imitagio servil.

Em face das consideragdes que precedem, deve concluir-se que a clausula mencio-
nada no n.° 1, primeiro paragrafo, do artigo 1.° da decisao impugnada d4 origem
a uma restri¢io da concorréncia nos termos do n.° 1 do artigo 85.°

A segunda das clausulas contestadas diz respeito 4 obrigagio das titulares da li-
cenga de venderem os elementos cobertos pela patente alemi, especialmente as
aparelhagens, apenas em conjunto com os flutuadores aprovados pela licenciante,
quer dizer, apenas como pranchas a vela completas.
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A WSI considera que, em todo o caso, se teria inteiramente justificado uma clau-
sula que proibisse a venda de aparelhagens a fabricantes que nio dispusessem de
licenga, j4 que tais vendas teriam permitido a esses fabricantes combinar as apare-
lhagens com os flutuadores, o que constituiria uma contrafacgio. Alega ainda que
esta restrigio estaria coberta pelo objecto especifico da patente alemi.

A Comissio observa que o risco de contrafacgao por terceiros nio pode em caso
algum justificar a proibigdo da venda de aparelhagens, que, em si, nio constitui
uma contrafac¢do, tanto mais que o risco desta nio é de modo algum excluido
quando as licenciatirias vendem pranchas i vela completas.

A este respeito, importa reter, como ji se disse a propoésito da extensio atribuivel a
patente alemi, que deve considerar-se que esta abrange apenas a aparelhagem.
Nestas condigdes, ndo se pode aceitar que a obrigagio imposta arbitrariamente i
licenciataria, de apenas vender o produto patenteado conjuntamente com um pro-
duto estranho a patente, seja indispensivel 4 exploragio desta.

Deve, por fim, observar-se que o argumento da WSI, segundo o qual a proibicio
de venda em separado das aparelhagens niao podia afectar a concorréncia, uma vez
que a recusa de venda era ja exigida pelo interesse das licenciatarias, nio pode ser
aceite se atentarmos em que, por um lado, ficou provado que algumas licenciata-
rias ja venderam elementos em separado e, por outro, que, mesmo se em determi-
nada altura as titulares da licenga niao mostraram, em geral, qualquer interesse
pelas vendas separadas, a situagiao pode-se modificar no futuro.

Com base nas consideragdes precedentes, a clausula contratual referida no n.° 1,
segundo paragrafo, do artigo 1.° da decisdo deve ser também considerada suscep-
tivel de restringir a concorréncia.

A terceira das clausulas em litigio tem por objecto a obrigagio de os titulares da
licenca pagarem, pela venda de componentes, direitos calculados com base no
prego de venda liquido do produto.
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A WSI argumenta que nio se pode deduzir desta cliusula que os direitos sobre a
venda de um componente devam ser calculados a partir do prego de venda liquido
da prancha 2 vela. Na realidade, a definigao do produto, nos termos dos contratos
em litigio, abrange igualmente os componentes.

A Comissio salienta que a definicio do produto que consta dos contratos nao
considerava a aparelhagem como um elemento susceptivel de venda separada e
que, assim, nio existia nenhum método para calcular os direitos correspondentes
aquando da venda de uma aparelhagem. Relativamente 4 obrigagdo de pagar direi-
tos sobre os flutuadores, isto &, sobre um produto n3o protegido pela patente, a
Comissio observa que esta obrigagao nio se pode justificar com base na vantagem
que as licenciatarias tém relativamente is aparelhagens. Os encargos que oneram
os flutuadores teriam, com efeito, afectado negativamente a competitividade das
licenciatérias e té-las-iam levado a tentar compensar esta desvantagem através da
restricio das vendas dos concorrentes n3o licenciatérios, recusando-lhes o forneci-
mento de aparelhagens.

Importa no caso presente verificar, antes de mais, se a defini¢ado do produto que
figura nos contratos de licenga abrangia igualmente os componentes. A este res-
peito verifica-se que é assim no caso dos contratos concluidos pela WSI com a
SAN, a Klepper e a Marker, enquanto que o contrato concluido com a Shark
previa expressamente que o titular da licenca se comprometia a pagar direitos so-
bre o prego de venda liquido de uma prancha a vela equipada com a aparelhagem
patenteada, e que o contrato concluido com a Akutec nio menciona os componen-
tes. Relativamente ao contrato concluido com a Ostermann é de salientar que este
acordo, tal como foi concluido entre a Ten Cate e a Ostermann, previa expressa-
mente direitos sobre os componentes a calcular com base no pre¢o a saida da
fabrica, mas que, no momento da aquisigio pela WSI da posigao contratual da
Ten Cate, os contraentes acordaram em estabelecer uma Gnica taxa de direitos a
pagar sobre o produto.

Na medida em que os acordos concluidos pela WSI com a SAN, a Klepper € a
Marker englobam na definigio do produto também os componentes, hi que consi-
derar que é erradamente que a decisio impugnada declara que esses acordos con-
tém uma clausula que obriga as licenciatérias a pagar em relagao aos componentes
direitos calculados com base no preco de uma prancha a vela completa. As mesmas
consideragdes valem, por maioria de razio, para o contrato celebrado entre a Ten
Cate e a Ostermann, tal como estava em vigor antes de a WSI ter sucedido na
posicio da Ten Cate, o qual distinguia expressamente direitos a pagar sobre o
produto e direitos a pagar sobre os componentes.
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Quanto aos contratos que prevéem que os direitos devem ser sempre calculados
com base no prego da prancha i vela completa, deve, desde ji, observar-se que no
caso em apre¢o nio estamos perante situagdes em que, segundo a Comissio, se
podia justificar este sistema de cilculo, o qual seria de admitir quando «as unida-
des produzidas ou utilizadas, dado o seu valor, nio possam ser consideradas sepa-
radamente no quadro de um processo de produgio complexo, ou quando nio exis-
ta em relagdo ao proprio objecto patenteado uma procura que a licenciatiria nio
pudesse satisfazer por causa desse processo de cilculo». Com efeito, a aparelha-
gem nio se incorpora no flutuador e existia, como ja se referiu, uma procura de
aparelhagens avulsas. Estas consideragdes aplicam-se igualmente ao flutuador, cujo
valor ¢é, aliss, bem mais elevado que o da aparelhagem.

Deve, contudo, notar-se que os direitos cobrados pela venda das aparelhagens com
base neste cilculo ndo parecem ser mais elevados que os estabelecidos para a
venda de aparelhagens avulsas nos novos contratos quando, tendo as licenciatarias
reconhecido que as contrapartidas da licenciante deviam, doravante, ser calculadas
unicamente com base no prego da aparelhagem, seriam de esperar direitos de li-
cenga a uma taxa mais elevada. Dai resulta que este sistema de cilculo n3o teve
por objectivo ou por efeito restringir a concorréncia na venda de aparelhagens
avulsas.

Em vista destas consideragdes, deve concluir-se que o sistema de calculo dos direi-
tos de licenga baseado no prego de venda liquido duma prancha i vela completa
era susceptivel de restringir a concorréncia no que diz respeito 4 venda em sepa-
rado dos flutuadores que nzo estavam cobertos pela patente- alema, mas nio o era

relativamente 2 venda das aparelhagens.

v

A quarta das clausulas contestadas prende-se com a obrigagio das licenciatarias de
inscreverem nos seus flutuadores, fabricados e vendidos na Alemanha, a indicagio
«sob licenga Hoyle Schweitzer» ou «sob licenca WSI».

A WSI entende que essa clausula nio é susceptivel de falsear a concorréncia, uma
vez que nenhum consumidor pode ser levado a concluir, através desta mengio, que
o flutuador tinha sido fabricado com a tecnologia da WSI, mas muito simples-
mente que a WSI concedeu uma licenga que permite vender uma prancha i vela
completa. Nada impediria, alis, as licenciatirias de se apresentarem como tecnica-

mente independentes.

659



70

71

72

73

74

75

76

ACORDAO DE 25. 2. 1986 — PROCESSO 193/83

A Comissio sustenta por seu lado que s6 nos componentes cobertos pela patente
seria legitimo inscrever a referida mengo, pois a sua aposi¢ao no flutuador criaria
a falsa impressao de que toda a prancha a vela estaria protegida pela patente. As
licenciatarias nao teriam podido assim manifestar a sua independéncia técnica rela-
tivamente ao flutuador e criar uma reputagio, o que teria afectado a sua posigio
no mercado.

A propésito desta clausula deve observar-se que, contrariamente ao que é dito na
decisio, ela nio figura nos acordos celebrados com a Ostermann e a Shark.

Convém, em seguida, salientar que tal clausula pode inserir-se no objecto especi-
fico da patente com a condigio de a mengao constar apenas dos elementos por ela
abrangidos. Se assim nio for, levanta-se a questao de saber se ela tem por finali-
dade ou por efeito impedir, restringir ou falsear o jogo da concorréncia.

Mesmo que a WSI defenda que o objectivo desta clausula nio era de falsear a
concorréncia, mas somente publicitar, pela inscri¢io de tal men¢io onde fosse fa-
cilmente visivel, que a produgio e a venda de pranchas a vela se tinham tornado
possiveis mediante uma licenga da WSI, nao é menos verdade que, desta maneira,
a WSI alimentava equivocos quanto a saber se o flutuador estava ou nio coberto
pela patente e reduzia assim a confianga dos consumidores nas licenciatirias a fim
de, ela propria, tirar dai uma vantagem concorrencial.

A luz do que precede, deve considerar-se que a cliusula mencionada no n.° 1,
paragrafo quarto, do artigo 1.° da decisio impugnada é incompativel com o n.° 1
do artigo 85.°

A quinta das clausulas contestadas refere-se 2 obrigagdo das titulares da licenga de
reconhecerem, como marcas validas, as marcas denominativas «Windsurfer» e
«Windsurfing» assim como uma marca grafica.

A WSI sustenta que, aquando da conclusio dos contratos de licenga, ja existiam
marcas registadas na maior parte dos paises e designa¢des genéricas para indicar o
desporto e o produto. Teria sido perfeitamente licito a licenciante solicitar as suas
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licenciatarias a utilizagdo destas designagdes genéricas e nio das suas marcas, que
os contrafactores teriam, em compensagio, tentado utilizar de modo genérico.
Nada nos contratos impediria, contudo, as titulares da licenca de pedir aos tribu-
nais a declaragdo de invalidade das marcas.

A Comissio observa que a cldusula de nio contestagao é diferente da cliusula que
proibe a utilizagdo da marca de fabrica da recorrente. O reconhecimento da vali-
dade de uma marca implica necessariamente a abstencio de invocar a invalidade, o
que seria contririo ao artigo 85.° Esse compromisso nio teria, além disso, qual-
quer ligagio com o contrato de licenga.

Uma vez que a Comissao nio pos em causa a proibigio de utilizar, como designa-
¢Oes genéricas, as marcas de fibrica da WSI e da Ten Cate, deve excluir-se do
nimero das clausulas contestadas as que figuram nos contratos celebrados com a
Shark e a Ostermann, as quais ndo contém, para além da proibi¢io de utilizagio,
qualquer obrigagdo de nio contestagio da validade das marcas.

A alegacio da WSI, segundo a qual a obrigagio em causa tinha unicamente por
objectivo garantir o reconhecimento das marcas enquanto nio fossem declaradas
invalidas, a fim de impedir que se transformassem em designagGes genéricas, nio
pode ser aceite, se se atentar em que o representante da recorrente reconheceu, no
decurso de uma entrevista com os representantes da Comissio, em Jareiro de
1981, que a clausula que figura no artigo 12.° do contrato celebrado com a SAN,
cujo contetdo é, alias, idéntico ao de outras clausulas dos contratos celebrados
com a Akutec, a Klepper e a Marker, constitui uma cliusula de nio contestagio
no dominio do direito das marcas.

O interesse da WSI em impedir a evolugio que estava a transformar as marcas em
designagao genérica do produto nio podia, seja como for, ser prosseguido através
de uma clausula que nio se integra, manifestamente, no objecto especifico da pa-
tente e que foi imposta aos co-contratantes na altura da conclusio dos contratos
relativos 2 exploragao da patente, mesmo que aquela diga respeito a uma matéria
completamente diferente.
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Com base nestas considera¢des, deve concluir-se que a clausula relativa ao reco-
nhecimento das marcas da WSI pelas licenciatirias era de natureza a restringir a
competitividade destas, correspondendo, assim, 4 primeira das condigoes de aplica-
¢do do artigo 85.°

A sexta das clausulas contestadas respeita i obrigagao, imposta as licenciatérias, de
limitar o fabrico do produto sob licenga a um determinado local de produgao na
Repiiblica Federal da Alemanha, conjugada com o direito da WSI de rescindir
imediatamente o contrato no caso de aquelas mudarem o seu lugar de produgio.

A WSI sustenta que essa proibigio esti compreendida no objecto especifico da
patente na medida em que visaria reservar a licenciante o controlo de qualidade na
fabricacio de produtos destinados 4 Republica Federal da Alemanha. Alis, mesmo
supondo que tal proibigao seja incompativel com o artigo 85.° ela ndo teria afec-
tado a concorréncia pelo facto de os investimentos para o fabrico de pranchas a
vela serem consideraveis e de ser, portanto, improvavel que um fabricante de pran-
chas i vela opere em diferentes paises.

A Comissao responde que nio se pode falar de controlo de qualidade quando os
elementos das pranchas i vela, vendidos por um grande namero de licenciatérias
sdo fabricados na Republica Federal da Alemanha por empresas subcontratadas,
sobre as quais a WSI nio exerce qualquer controlo. Por outro lado, quando a

fabricacio dos elementos é assegurada através de subcontratos, os investimentos
sdo pouco significativos, o que facilita a produgdo no estrangeiro.

Relativamente ao objecto especifico da patente, é evidente que a WSI nio o pode
invocar para obter a protecgio concedida pela patente num pais em que essa pro-
tecgdo nio existe. Na medida em que a WSI impede as licenciatarias de fabricar o
produto num pais onde este nio é protegido por patente e de o comercializar sem
pagar direitos, ela restringe o jogo da concorréncia através de uma clausula que
nio tem nada a ver com a patente.

O argumento que a WSI vai buscar 4 necessidade de garantir o controlo de quali-
dade dos produtos das licenciatirias em nada altera esta conclusio. Recorde-se
que, como j4 se referiu, o controlo de qualidade apenas pode ser aceite em relagio
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ao produto patenteado, e com base em critérios objectivos e preestabelecidos, con-
digdes que ndo se verificam no caso em aprego. Repare-se, por outro lado, que a
alteraggo do local de fabrico nao parece ter muita importincia para fins de con-
trolo de qualidade numa situagio em que, mesmo na Repiblica Federal da Alema-
nha, a produg¢io dos componentes é frequentemente confiada a empresas subcon-
tratadas.

Por fim, quanto ao problema da instalagdo no estrangeiro, esta nio implica despe-
sas muito elevadas, nomeadamente quando a produgio é assegurada através de
subcontratos.

Assim, deve concluir-se que as cliusulas contratuais que proibem as licenciatérias
da WSI de projectarem o inicio da produgio num Estado-membro diferente da
Republica Federal da Alemanha preenchiam, relativamente ao seu efeito sobre a
concorréncia, 0s requisitos previstos no n.° 1 do artigo 85.°

A sétima das cliusulas que a Comissao considera incompativeis com o n.° 1 do
artigo 85.°, diz respeito 4 obrigagao, imposta s licenciatarias, de n3o contestarem
a validade das patentes objecto de licenga.

A WSI argumenta a este propésito que o interesse publico numa concorréncia es-
sencialmente livre, ja garantida gragas ao processo minucioso e exaustivo do pe-
dido de patente, previsto pela lei alem3, seria mais bem servido através de uma
clausula de nao contestagdo, que tornaria mais ficil a concessio de licengas pelo
titular de uma patente.

A Comiss3o entende, pelo contrario, que, mesmo naqueles casos em que o titular
da licenga apenas tem a possibilidade de contestar a patente por via das informa-
¢des que obteve em razio da sua relagdo privilegiada com o titular da patente, o
interesse ptblico de velar por uma concorréncia em principio livre, e assim destruir
um monopdlio concedido eventualmente de forma injustificada ao titular da pa-
tente, prevalece sobre qualquer outra consideragio.

Repare-se que esta clausula n3o estd compreendida, manifestamente, no objecto
especifico da patente, que nio pode ser entendido como garantia de uma protec-
¢do igualmente dirigida contra as acgdes que visem contestar a validade da pa-
tente, considerando que é de interesse publico eliminar qualquer obsticulo i activi-
dade econdmica que possa resultar de uma patente concedida injustificadamente.
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Deve, pois, concluir-se que a obrigagio mencionada no n.° 3 do artigo 1.° da
decisao restrige, ilicitamente, a concorréncia entre os fabricantes.

Apbs o exame efectuado com vista a verificar se as clausulas em questao t&ém por
objectivo ou por efeito restringir a concorréncia no mercado comum, verifica-se
que isso acontece em relagio a todas elas, com excepgao da mencionada no n.° 1,
paragrafo terceiro, do artigo 1.° da decisao impugnada (obrigagdo de pagar direi-
tos pelos componentes com base no preco de venda liquido do produto), na me-
dida em que ela se aplica as aparelhagens.

B — A afectacdo do comércio intracomunitdrio

A WSI alegou que, mesmo que determinadas clausulas dos contratos de licenga
pudessem ser de natureza a restringir a concorréncia, nio eram todavia suscepti-
veis de afectar de maneira sensivel o comércio entre os Estados-membros.

Este argumento deve ser rejeitado. O n.° 1 do artigo 85.° do Tratado nio exige
de modo algum que cada clausula de um acordo, considerada em si mesma, possa
afectar o comércio intracomunitirio. O direito comunitirio da concorréncia
aplica-se aos acordos entre empresas, que sio susceptiveis de afectar o comércio
entre os Estados-membros; é somente quando o acordo, considerado no seu con-
junto, pode afectar o comércio que se deve averiguar quais sdo as clausulas do
acordo que tém por objectivo ou por efeito restringir ou falsear o jogo da concor-
réncia.

Num caso como o presente, em que a importincia do acordo que constitui o ob-
jecto do litigio para o comércio entre Estados-membros nio suscita diavidas, nio é
necessario examinar se todas as clausulas restritivas da concorréncia, consideradas
isoladamente, poderiam afectar o comércio intracomunitério.

V — A aplicabilidade do n.® 3 do artigo 85.° do Tratado CEE

A WSI alega ainda que as clausulas contestadas podem, em todo o caso, beneficiar
da aplicagao do n.° 3 do artigo 85.° na medida em que teriam provocado, apesar
das restricdes que prevéem, um crescimento do mercado alemao mais acentuado
do que o de qualquer outro mercado. A falta de notificagio destas clausulas seria
irrelevante. Ser-lhes-ia aplicavel, com efeito, o disposto no n.° 2, paragrafo 2, ali-
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nea b), do artigo 4.° do Regulamento n.° 17/62 (EE 08, fasc. 01, p. 22), nos
termos do qual n3o existe obrigagio de notificagdo nos acordos entre duas empre-
sas que tenham por efeito, entre outros, impor ao adquirente ou ao utilizador de
direitos de propriedade industrial restrigdes ao exercicio desses direitos.

A Comissio responde que a recorrente nio indicou as razdes pelas quais considera
que as restrigdes impostas dizem respeito unicamente a utilizagio da técnica co-
berta pela licenga, limitando-se a retomar os argumentos genéricos invocados con-
tra a aplicabilidade do n.° 1 do artigo 85.° Ora, pelo menos em relagio 4 Repu-
blica Federal da Alemanha, essas restri¢des ultrapassariam o objecto protegido pela
patente e nio estariam, portanto, dispensadas da obrigagdo de notificagio. Relati-
vamente as vantagens resultantes destas clausulas, a Comissio observa que nio
ficou provado que a variedade, o nivel superior de tecnicidade e a qualidade dos
produtos das licenciatirias fossem consequéncias da politica seguida pela WSI.
Nio se teriam, alids, notado diferengas significativas de qualidade e de seguranga
entre os produtos das licenciatirias e os das empresas n3o possuidoras de licenga.

Quanto 2 aplicabilidade, na espécie, do n.° 2, paragrafo 2, alinea b) do artigo 4.°
do Regulamento n.° 17/62, verifica-se que as restri¢des impostas pelas clausulas
contestadas vio além do direito conferido pela patente na medida em que abran-
gem igualmente o flutuador, que n3o esta por ela coberto, e na medida em que
incluem uma obrigagio de nio contestagao das marcas e da patente da WSIL.

Assim sendo, deve concluir-se que estas clausulas, nao podendo beneficiar da dis-
pensa de notificagdo prevista pela disposi¢ao ja citada, também nZo podem, dada a
falta de notificagio, beneficiar do disposto no n.° 3 do artigo 85.°, tornando-se,
pois, supérfluo verificar se elas poderiam corresponder as exigéncias impostas por
este artigo, o que é, de qualquer modo, contestado pela Comissao.

VI — Infracgdes verificadas

Deste modo, todas as clausulas dos acordos de licenga mencionadas pela Comissao
no artigo 1.° da decisio impugnada devem ser consideradas infrac¢des ao n.° 1 do
artigo 85.° do Tratado CEE, com excepgio daquela que é mencionada no n.° 1,
paragrafo 3 (obrigacio de pagar direitos pelos componentes com base no prego de
venda liquido do produto), na medida em que se aplica as aparelhagens.
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Deve assim, anular-se o artigo 1.° da decisio da Comissio de 11 de Julho de
1983, apenas na medida em que declara:

— que o contrato de licenga celebrado com a Shark compreendia a obrigagio, a
cargo da licenciatiria, de apenas explorar as patentes objecto de licenga para

fabricar pranchas a vela, cujos flutuadores fossem previamente aprovados pela
WSI;

— que os contratos de licenga celebrados pela WSI com a SAN, a Klepper e a
Marker e o acordo celebrado entre a Ten Cate e a Ostermann, antes da posi-
¢30 da primeira ter sido transmitida 4 WSI, impunham is licenciatarias a obri-
gacao de pagar direitos pelos componentes com base no prego de venda liquido
de uma prancha a vela completa;

— que os contratos de licenga celebrados com a Ostermann e a Shark incluiam a
obrigagao de inscrever nos flutuadores das suas pranchas i vela a mencao «sob
licenga Hoyle Schweitzer» ou «sob licenga WSI»;

— que os contratos de licenga celebrados com a Ostermann e a Shark impunham

as licenciatarias a obrigagio de reconhecer como marcas de fabrica validas as
marcas da WSI e da Ten Cate;

— que constitui uma infrac¢Zo a0 n.° 1 do artigo 85.° do Tratado CEE a obriga-
¢do, imposta s licenciatérias, de pagar direitos pelas aparelhagens fabricadas
ao abrigo da patente alema exclusivamente com base no prego de venda liquido
de uma prancha a vela completa.

VII — A multa

A WSI invoca em seguida o n.° 2 do artigo 15.° do Regulamento n.° 17/62 para
afirmar que nio pode sér acusada de ter cometido deliberada ou negligentemente,
uma infracgio, e que, assim, nio se verificam os pressupostos de aplica¢io de uma
multa. Nomeadamente, tinha acreditado de boa fé que a patente alema abrangia a
prancha a vela completa, 4 semelhanga das patentes concedidas em outros paises,
como, por exemplo, a patente britinica antes da sua revogagio definitiva em 1984.

A Comissao considera que o titular de uma patente que beneficia permanente-
mente, como a recorrente, dos conselhos de um agente de patentes alemio nio
pode alegar o desconhecimento da extensio da sua patente e do conteido dos
contratos de licenga, mesmo que esses contratos tenham sido cedidos ulteriormente
ao titular da patente.
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Repare-se que a WSI nio apresentou qualquer elemento susceptivel de provar que
nio agiu com negligéncia. De facto, ela nio pode tirar da existéncia de uma pa-
tente noutro pais conclusdes quanto ao que acreditava ser a extensio da patente
alemi, e também nio pode sustentar, sobretudo depois das modificagSes introduzi-
das na sua reivindicagdo inicial, que podia ter-se enganado sobre a extensdo atri-
buivel 4 patente alema.

A luz destas consideragdes deve refutar-se o argumento da WSI segundo o qual
nzo lhe podia ser aplicada uma multa na medida em que as infracgdes de que é
acusada nio podiam ser imputadas a qualquer intengdo dolosa ou atitude negli-
gente da sua parte.

A WSI solicita, subsidiariamente, uma redugio da multa, pelo facto de a Comissao
ter feito uma apreciagio errada da gravidade e da duragio da infracgao. Nomea-
damente, a WSI alega que:

— a auséncia de vendas de aparelhagens avulsas é imputéavel is préprias licenciati-
rias que nio tinham interesse nessas vendas;

— as empresas nio possuidoras de licenga tinham recorrido a contrafracgao ou
utilizado outros meios para contornar a patente.

A Comissao responde que teve em conta todos os factores pertinentes a fixagao de
uma multa.

Nos termos do artigo 172.° do Tratado CEE, o Tribunal dispde, relativamente as
sangdes previstas no Regulamento n.° 17/62, de uma competéncia de plena juris-
digdo. -

Para efeitos da fixagdo da multa deve, antes de mais, observar-se que algumas das
infracgdes verificadas pela Comissao na sua decisao nio foram, agora, integral-
mente confirmadas pelo Tribunal.

A gravidade das infracgdes cuja existéncia ficou apurada, foi, por outro lado, re-
duzida de forma sensivel, uma vez que, como se referiu, o mercado de componen-
tes ndo era muito importante em relagio ao mercado de pranchas a vela completas,
pelo menos até 1981.
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Por fim, relativamente a proibi¢ao de venda avulsa das aparelhagens, deve conside-
rar-se, por um lado, que nio ficou suficientemente provado que todas as licencia-
tirias tivessem interesse na venda de aparelhagens avulsas e, por outro, que,
quando se verificou efectivamente uma procura de aparelhagens avulsas, essa proi-
bigao nao foi estritamente aplicada.

Tendo estes factos em consideragio, o Tribunal entende que a multa deve ser
fixada em 25 000 ECU.

Quanto is despesas

Nos termos do n.® 2 do artigo 69.° do Regulamento Processual, a parte vencida é
condenada nas custas, se assim for decidido. Contudo, segundo o n.° 3 do mesmo
artigo, o Tribunal pode repartir total ou parcialmente as despesas se as partes nio
obtiveram ganho de causa, respectivamente, num ou em viarios pedidos. Tendo a
Comissao ficado vencida em alguns pontos da sua defesa, deve proceder-se i re-
parti¢ao das despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL (Quarta Secgio)

decide:

1) E anulado o artigo 1.° da decisio da Comissio de 11 de Julho de 1983, na
medida em que declara:

— que o contrato de licenga concluido com a Shark compreendia a obrigagio, a
cargo da licenciatiria, de apenas explorar as patentes objecto de licenga para
fabricar pranchas i vela cujos flutuadores fossem previamente aprovados
pela WSI; :

— que os contratos de licenga celebrados pela WSI com a SAN, a Klepper e a
Marker e o acordo entre a Ten Cate ¢ a Ostermann, antes da cessio da
posi¢io contratual da primeira 4 WSI, impunham s licenciatarias a obriga-
sdo de pagar direitos pelos componentes com base no prego de venda liquido
de uma prancha 2 vela completa;
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— que os contratos de licenga celebrados com a Ostermann e a Shark incluiam
a obrigacio de inscrever nos flutuadores das suas pranchas a vela a mengio
«sob licenga de Hoyle Schweitzer» ou «sob licenga da WSI»;

— que os contratos de licenga celebrados com a Ostermann e a Shark impu-
nham as licenciatirias a obrigagio de reconhecer como marcas de fibrica
validas as marcas da WSI e da Ten Cate;

— que constitui uma infracgio a0 n.° 1 do artigo 85.° do Tratado CEE, a
obrigagio, imposta as licenciatirias, de pagar direitos pelas aparelhagens fa-
bricadas ao abrigo da patente alemi exclusivamente com base no prego de

venda liquido de uma prancha a vela completa.

2) A multa aplicada 2 Windsurfing International é fixada em 25 000 ECU, ou seja,
em 56 896,50 DM.

3) Quanto ao mais, é negado provimento ao recurso.

4) Cada parte suportara as respectivas despesas.

Bahlmann Bosco Koopmans

Proferido em audiéncia pablica no Luxemburgo, a 25 de Fevereiro de 1986.

O secretério ) O presidente da Quarta Secgdo

P. Heim K. Bahlmann
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