CONCLUSOES DO SR. MISCHO — PROCESSO 238/87

CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
- JEAN MISCHO
apresentadas em 21 de Junho de 1988 *

Senbor Presidente,
Senbores Juizes,

2

1. O litigio que & objecto do presente pe-
dido de decisio prejudicial opse, perante o
High Court of Justice de Londres (Chan-
cery Division, Patents Court), a sociedade
AB Volvo (a seguir «Volvo») a sociedade
Erik Veng (UK) Lid (a seguir «Veng»).

2. A Volvo demandou a Veng por violagio
do seu modelo industrial n.° 968895, que
protege os guarda-lamas dianteiros da série
200 dos automéveis Volvo, que sio fabrica-
dos nos Paises Baixos e na Bélgica, incorpo-
rados em veiculos fabricados na Bélgica e,
enquanto pegas avulsas, vendidos em toda a
Comunidade. E no ambito desta acgio, em
que a Volvo se apoia no facto de a Veng
importar de outros Estados-membros e co-
mercializar no Reino Unido peg¢as que imi-
tam o modelo industrial protegido, que a
demandada no processo principal invoca o
artigo 86.° do Tratado.

Quanto a primeira questio

3. A primeira questdo colocada pelo 6rgao
jurisdicional nacional estd assim redigida:

«Se um importante fabricante de automéveis
¢ titular de modelos industriais registados,

* Tradugio do francés.
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0s quais, perante a lei de um Estado-mem-
bro, lhe conferem em exclusivo o direito de
produzir e importar, como sobresselentes,
painéis [aterais de carrogaria de automoével,
necessarios para efectuar repara¢bes na car-
rocaria de automoévels por si fabricados (se
tais painéis nio sdo substituiveis por outros
de diferente modelo), esse fabricante, pelo
facto de deter tais direitos em exclusivo,
goza de uma posi¢io dominante, na acep-
¢do do artigo 86.° do Tratado CEE, no que
respeita a essas pegas sobresselentes?»

4. A proposito desta questio, posso limi-
tar-me a repetir o que ja expus nas conclu-
sOoes hoje apresentadas em relagio a se-
gunda questio formulada pelo tribunal de
Mildo no dmbito do processo 53/87 (Con-
sorzio italiano della componentistica di ri-
cambio per autoveicoli e Maxicar/Régie na-
tionale des usines Renault, Colect. 1988,
p. 6039).

5. Antes de poder determinar se um cons-
trutor de veiculos automéveis ocupa uma
posicio dominante no mercado de pegas so-
bresselentes dos veiculos da sua produgio, &
importante estabelecer, primeiramente, se
efectivamente se trata, no caso concreto, do
«mercado relevante».

6. Quanto a isto, alegou-se que as pegas so-
bresselentes fazem parte de um mercado
mais amplo, abrangendo ao mesmo tempo
os vefculos automoveis e as respectivas pegas
sobresselentes, sendo estas, no quadro da
forte concorréncia existente entre as firmas
de automédveis, um dos elementos tomados
em consideracio pelos compradores.
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7. Na realidade, nao ha davida de que cer-
tos compradores de veiculos, antes de faze-
rem a sua escolha, se informam igualmente
sobre o prego das pegas sobresselentes, po-
dendo este elemento influenciar a sua deci-
sao. Também & certo que o possuidor de um
veiculo de uma dada marca pode, quando
decidir mudar de automével, passar a uma
outra marca por as pegas sobresselentes do
primeiro veiculo, na sua opinido, se terem
revelado demasiado caras. Se se incluir o
factor tempo, a concorréncia existente no
mercado dos veiculos novos contém igual-
mente um elemento de concorréncia no que
respeita as pegas sobresselentes.

8. Nzo é menos verdade que o proprietario
de um veiculo que, num determinado mo-
mento, decide efectuar reparagBes na carro-
caria do seu automével em vez de mudar de
modelo, é efectivamente obrigado a com-
prar (ou directamente, se efectuar ele pro-
prio as reparagdes, ou através de uma gara-
gem da rede do construtor, ou ainda através
de um mecanico independente) um painel
de carrogaria com uma forma idéntica A da
peca de origem. Por conseguinte, para os
proprietirios de um veiculo de uma dada
marca, o «mercado relevante» é o mercado
constituido pelos painéis de carrogaria ven-
didos pelo construtor do veiculo e pelos ele-
mentos susceptiveis de os substituir por
constituirem cépias dos primeiros.

9. Niao posso, portanto, perfilhar as outras
teses igualmente sustentadas, ou seja, de que
o mercado a tomar em consideragiio deveria
ser o das pegas sobresselentes para os veicu-
los em geral, ou mesmo o mercado consti-
tuido em torno da produgiio ¢ da manuten-
¢io dos veiculos automéveis.

10. Por outro lado, ha que reconhecer que
virios argumentos de peso levam a pensar
que um construtor de automéveis ocupa
uma posi¢io dominante no mercado rele-
vante, mesmo que $e ponham de parte os di-
reitos de propriedade ‘industrial que possa
ter adquirido.

11. A rede de distribuicio do construtor &,
de facto, o primeiro fornecedor em que
pensa um eventual interessado, uma vez que
tem a certeza de encontrar na mesma, ime-
diatamente ou a curto prazo, a pega procu-
rada. As firmas de construgio de automé-
veis de um dado pais possuem, pelo menos
nesse pais, uma rede de distribuigiio bastante
grande. Além disso, a garantia do construtor
depende da utilizagio das pegas chamadas
de origem, cuja comercializa¢io controla.
Numa época em que os construtores ofere-
cem uma garantia anticorrosio que pode ir
até seis anos, isto nio é negligenciivel. Os
produtores independentes, por seu turno, s6
ingressam no mercado algum tempo depois
da saida de um novo modelo, visto precisa-
rem de tempo para proceder ao «reverse-en-
gineering» que lhes permitira produzir c6-
pias das pecas de origem. As pegas fabrica-
das por estes Gltimos ndo beneficiam do
prestigio conferido pela qualificagio como
«pega de origem» e os lugares em que po-
dem ser encontradas sao menos conhecidos.

12. No entanto, no caso em aprego, nio me
parece indispensavel estabelecer em defini-
tivo se um construtor de automével benefi-
cia de uma posi¢io dominante mesmo abs-
traindo dos direitos de propriedade indus-
trial de que dispde. A snquqo referida pelo
6rgio jurisdicional maonql ¢, com cfeito, a
de um painel de carrogaria relativamente ao
qual o construtor é titular de um modelo in-
dustrial registado.
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13. Com efeito, resulta da jurisprudéncia do
Tribunal que a mera titularidade de um di-
reito de propriedade industrial nio implica
automaticamente que o titular desse direito

. ocupe uma posicio dominante na acepg¢io
“do artigo 86.° Nos processos Sirena e

Deutsche -Grammophon !, o Tribunal decla-

.rou, efectivamente, ser necessirio, para que

o titular de um direito de propriedade in-
dustrial ocupe uma posi¢ao dominante, que
o mesmo tenha o poder de colocar obsticu-
los 2 manutengio de uma concorréncia
efectiva relativamente a uma parte impor-
tante do mercado relevante, tendo nomea-
damente em conta a existéncia eventual e a
posicao dos produtores ou distribuidores
que colocam no mercado mercadorias simi-
lares ou substituiveis.

14. No caso vertente, porém, os direitos de
propriedade industrial dizem respeito a pe-
¢as da carrogaria de um veiculo automével e
os Unicos produtos substituiveis sio produ-
tos que tenham exactamente a mesma forma
que as pegas fabricadas pelo construtor.
Ora, como fez notar, com justeza, a Comis-
s30, nio existem, no presente caso, merca-
dorias substituiveis que no violem as paten-
tes detidas pelo construtor. Sendo assim, a
partir do momento em que o titular faz va-
ler os direitos decorrentes do seu modelo
industrial registado, € em que as pegas subs-
tituiveis j4 nio podem ser produzidas, o
construtor detém, sem davida alguma, uma
posi¢io dominante no mercado dos painéis
de carrogaria para os quais registou o mo-
delo industrial e que, em altima analise,
constitui 0 «mercado relevante».

15. Tendo em conta todas as consideragdes
que antecedem, proponho que se responda i
primeira questio do High Court de Londres
do seguinte modo:

1 — Processo 40/70, Sirena/Eda, Recueil 197¢, p. 69, n.° 16;
processo 78/70, Deutsche Grammophon/Metro, Recueil
1971, p. 487, n.° 16.
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«Se um importante fabricante de automoveis
é titular de modelos industriais registados,
os quais, perante a lei de um Estado-mem-
bro, lhe conferem em exclusivo o direito de
produzir e importar, como sobresselentes,
painéis laterais de carrogaria de automével,
necessarios para efectuar reparagdes na car-
rogaria de automéveis por si fabricados (se
tais painéis ndo sdZo substituiveis por outros
de diferente modelo), esse fabricante, pelo
facto de deter tais direitos em exclusivo,
goza de uma posi¢cio dominante na acepg¢io
do artigo 86.° do Tratado CEE, em virtude
desse direito exclusivo e ainda de o consu-
midor nZo ter a possibilidade de recorrer a
um produto de substitui¢go.»

\

Quanto a segunda questio

16. O High Court of Justice pergunta, em
segundo lugar, se a recusa desse fabricante
em conceder a outros licenga para fornecer
esses painéis laterais de carrogaria, mesmo
que estes aceitem pagar royaliies razodveis
relativamente a todos os artigos vendidos
sob licenga (representando esses royalties
uma compensagio justa e razoével, conside-
rando os méritos do modelo industrial e to-
das as circunstincias em causa, e que seria
fixado por arbitragem ou por qualquer ou-
tra forma que o tribunal nacional deter-
mine), &€ prima facie um abuso dessa posi¢do
dominante?

17. Esta segunda questdo implica, portanto,
saber se o simples facto de ser o titular de
um modelo industrial registado para uma
peca sobresselente e de exercer os direitos
exclusivos correspondentes ji constitui, per
se, um abuso de posicdo dominante por
parte de um construtor de automévelis,
sendo este abuso susceptivel de cessar me-
diante a concessio de licencas a terceiros.
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18. Como acabei de dizer, a propésito da
primeira questio, a titularidade de um mo-
delo industrial registado nZo basta sequer
para criar automaticamente, € em todos os
casos, uma posi¢gio dominante. Nio pode a
Jortiori constituir, per se, uma exploragio
abusiva de tal posi¢fo.

19. A jurisprudéncia do Tribunal nio deixa
margem a qualquer divida sobre esse ponto.
Ja em acérdao de 29 de Fevereiro de 1968,
no processo 24/67, Parke, Davis/Probel,
Centrafarma e outros (Recueil, p. 82 e
110), o Tribunal declarou que:

«0 comportamento proibido (pelo artigo
86.°) exige... a concorréncia de trés elemen-
tos: a existéncia de uma posigio dominante,
a exploragiio abusiva da mesma e a eventua-
lidade de que, por isso, o comércio entre
Estados-membros possa ser afectado;

embora a patente de invengdo confira ao seu
titular uma protecgao especial no dmbito de
um Estado, nfio resulta desse facto que o
exercicio dos direitos assim conferidos im-
plique a presenga dos trés elementos men-
cionados;

apenas poderia ser entendido diferente-
mente se a utilizagio da patente wviesse a de-
generar numa exploragio abusiva dessa pro-
tecgion.

20. Mais adiante, o Tribunal precisou que:

«uma vez que a existéncia do direito de pa-
tente s6 depende, actualmente, da legislagiio
interna, a sua utilizagdao apenas poderia ser
abrangida pelo direito comunitirio, quando
essa utilizagdo contribuisse para criar uma po-
si¢do dominante cuja explomgao abusiva pu-
desse afectar o comércio entre Estados-

-membros».

21. A mera obten¢Zo de um direito de pro-
priedade industrial ou comercial (e o exerci-
cio dos direitos correspondentes sem os
quais o registo do modelo industrial ficaria
desprovido de qualquer alcance pritico) nao
constitui, pois, um abuso de posi¢io domi-
nante. E necessiria a presenga de um ele-
mento suplementar.

22. Recorde-se também que, no acérdio
Pharmon/Hoechst?, foi perguntado ao Tri-
bunal se a regra do esgotamento dos direi-
tos exclusivos se aplicava também quando a
importagdo e a comercializagio nio diziam
respeito a um produto posto licitamente em
venda no mercado de um outro Estado-
-membro pelo préprio titular do direito, ou
com o seu consentimento, ou ainda por uma
pessoa a ele ligada por vinculos de depen-
déncia juridica ou econémica, mas a um
produto fabricado no Estado-membro de
exportagio pelo beneficidrio de uma licenga
obrigatéria relativa a uma patente paralela
detida pelo titular da patente no Estado-
-membro de importaggo.

23. A esse respeito, o Tribunal sublinhou
que:

«quando as autoridades competentes de um
Estado-membro atribuam a um terceiro uma
licenga obrigatoria que lhe permita praticar
actos de fabrico e de comercializagio que o
titular da patente normalmente poderia
proibir, no se pode supor que este dltimo
tenha consentido nos actos praticados pelo
terceiro em questio. Com efeito, através
dessa medida, o titular da patente ficaria
privado do poder de decidir livremente as
condi¢des em que o seu produto ird ser co-
mercializado».

2 — Acérdio de 9 de Julho de 1985, processo 19/84, Recueil
p. 2281, 2298.
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24. O Tribunal prosseguiu, lembrando a sua
jurisprudéncia constante, segundo a qual

«o contetdo da patente consiste essencial-
mente na atribui¢io ao inventor de um di-
reito exclusivo de primeira colocagdo em
circulagdo do produto em causa, a fim de
lhe permitir obter a recompensa do seu tra-
balho de inventor»,

tendo declarado, para concluir, que:

«assim, hd que permitir que o titular da pa-
tente possa impedir a importagio e a comer-
cializagdo dos produtos fabricados no qua-
dro de uma licenga obrigatéria para lhe as-
segurar a parte essencial dos direitos exclu-
sivos decorrentes da sua patente».

25. Nesse mesmo ac6rddo, o Tribunal espe-
cificou ainda ser irrelevante saber se as au-
toridades competentes do Estado-membro
que concedeu a licenca obrigatéria tinham
fixado royalties em favor do titular da pa-
tente e se este tinha concordado ou nio em
recebé-los (n.° 28 a 30 do acérdio Phar-
mon/Hoechst).

26. E igualmente posta em causa a parte es-
sencial dos direitos exclusivos decorrentes
de um modelo industrial registado, no caso
de o mesmo ter sido registado unicamente
num pais e de ter sido concedida uma li-
cenga obrigatéria pelas autoridades compe-
tentes desse Estado. E por essa razio que a
maior parte das legislagdes nacionais s6
prevé a possibilidade de impor uma licenga
obrigatéria em casos excepcionais, tais
como a ndo utilizagdo da patente, a protec-
¢do da satde publica ou as necessidades da
defesa nacional.
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27. Por tltimo, resulta de tudo isto que o
titular de um modelo industrial registado fi-
caria igualmente privado da parte essencial
do seu direito se fosse obrigado a conceder
uma licenca a qualquer pessoa que lha re-
queresse, acompanhando o pedido da oferta
de pagamento de royalties razoaveis.

28. A recusa de concessdo de licenga, isto &,
o mero exercicio do direite decorrente do
modelo industrial registado, nao pode cons-
tituir, por si s6, uma_exploragdo abusiva de
posicio dominante. E preciso que a esta e
ao direito de propriedade intelectual se ve-
nha adicionar um elemento ou circunstincia
suplementar. Este elemento pode consistir,
por exemplo, em condi¢des de venda discri-
minatdrias (por exemplo, a falta de forneci-
mento das pegas sobresselentes a mecinicos
independentes), na recusa de continuar a fa-
bricar pecas sobresselentes de um modelo
que deixou de ser produzido quando ainda
muitos veiculos desse tipo continuem em
circulagdo. Mas o caso em que sobretudo se
pensa & o da pratica de «pregos nio equita-
tivos» na acepgio do segundo paragrafo,
alinea a), do artigo 86.° A sociedade Veng,
efectivamente, alega que os guarda-lamas
dianteiros dos automéveis Volvo da série

+200 sio vendidos pelos concessionarios da

marca a precos exageradamente elevados.

29. No caso de um pedido de decisio pre-
judicial, somente o orgao jurisdicional a
quem compete apreciar o litigio no processo
principal tem a possibilidade de decidir essa
questao.

30. Partindo do pressuposto de que os pre-
cos praticados pela Volvo sejam realmente
«nfo equitativos», pode, por isso, dizer-se,
como a Comissiio parece considerar, que o
direito de propriedade industrial «foi utili-
zado como instrumento de exploracio abu-



VOLVO / VENG

siva» de posi¢io dominante (no sentido do
acérdio Hoffmann-La Roche/Centrafarm,
n.° 163)? Se a expressio for entendida no
sentido de «concorrer para uma situagio de
exploragio abusiva» de posi¢io dominante,
isto pode ser exacto, porquanto sem a pa-
tente ou o modelo industrial registado o
construtor, provavelmente, n@o teria sido
capaz de impor pregos excessivos. Penso, no
entanto, que o exercicio do direito de pro-
priedade industrial serve antes para estabele-
cer ou reforgar a posi¢io dominante da em-
presa (no acérdio Parke, Davis, utiliza-se a
expressio «contribuir para uma posigiio do-
minante») e que em nenhum caso pode
constituir, por si s6, a exploragio abusiva da
mesma. Ora, & sobre este ponto que incide a
questio do High Court.

31. Em contrapartida, parece-me possivel
que, em presenga de uma exploragio abu-
siva de posicio dominante realizada em li-
ga¢io com um direito de propriedade indus-
trial, a autoridade nacional competente (na
medida em que tenha poderes para tanto)
ou a Comissio das Comunidades Europeias
(com base no artigo 3.° do Regulamento
n.° 17) possa impor uma ou vérias licengas
obrigatérias ao titular da patente ou do mo-
delo industrial registado, se julgar ser esse o
melhor meio para pér fim ao abuso.

32. Mas voltemos ainda um instante a focar
a questio dos precos cxcessivos. No acor-
dao Parke-Davis (j4 mencionado) o Tribu-
nal declarou que o prego mais elevado do
produto patenteado, relativamente ao do
nio patenteado, niio constitui necessaria-
mente um abuso. Isto significa, aparente-
mente, que «o inventor», além dos seus cus-
tos de produgio propriamente ditos e de
uma margem de lucro razoavel, tem o di-
reito de recuperar igualmente as suas despe-
sas de investigagiao e desenvolvimento.

3 — Acordio de 23 de Maio de 1978, processo 202/77, Recueil
p. 1139, 1168.

33. No que respeita aos painéis de carroga-
ria vendidos como pegas sobresselentes, o
problema apresenta-se sob um 4ngulo espe-
cial, visto uma parte dessas despesas ji ter
sido recuperada aquando da venda dos vei-
culos novos. Nio se alcanga, contudo, uma
razdo de principio que impega um constru-
tor de repartir essa amortizagao, a0 mesmo
tempo, pelos veiculos novos e pelas pegas
sobresselentes, desde que isto seja feito de
maneira equitativa. E o que incumbe ao 6r-
gao jurisdicional nacional verificar. Se bem
compreendi os resultados de uma pesquisa
efectuada em 1984-1985 por um organismo
ptblico de um Estado-membro, ou seja, a
«Monopoles and Mergers Commission» bri-
tinica sobre a politica seguida em matéria
de pecas sobresselentes de carrogaria por
um grande construtor de automéveis, acon-
tece, efectivamente, que os pregos dos pai-
néis de carrocaria sejam fixados a um nivel
demasiadamente elevado.

34. Note-se, finalmente, que, se vier a de-
monstrar-se que o monopélio, de que bene-
ficiam os construtores de automoéveis sobre
as pegas sobresselentes patenteadas, os leva
frequentemente a abusar da sua posigiio do-
minante, ou se a tentagdo de praticar tal
abuso for considerada demasiado forte, os
legisladores nacionais ou eventualmente um
legislador comunitario (por meio de uma
harmonizacio das legislacoes nacionais) dis-
poriam, evidentemente, da faculdade de re-
gulamentar os direitos exclusivos, em ques-
130, pela forma julgada mais adequada.

35. Quanto A questio concreta submetida
pelo High Court of Justice, proponho que
seja respondida do seguinte modo:

<O artigo 86.° do Tratado CEE deve ser in-
terpretado no sentido de que a recusa do ti-
tular de um modelo industrial registado em
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conceder licencas que permitam a terceiros
fornecer painéis de carrogaria abrangidos
pelo modelo industrial registado, mesmo
que em-troca do pagamento de royalties ra-
zodvels, ndo constitui, per se, exploracdo
abusiva de posi¢io dominante, uma vez que
tal recusa nZio é senio a consequéncia da
aplicacdo do direito decorrente do modelo
industrial registado.»

Quanto 4 terceira questio

36. A terceira questio foi formulada pelo
High Court of Justice nos seguintes termos:

«Esse abuso é susceptivel de afectar o co-
mércio entre os Estados-membros, para os
efeitos do artigo 86.°, devido ao facto de a
entidade que pretende a licenga, assim, ser
impedida de importar os painéis laterais de

Conclusio

carrocaria de um segundo Estado-mem-
bro?»

37. Tendo-se constatado que a recusa de
concessdo de licenga nfo constitui, por si s6,
exploragio abusiva de posicao dominante, a
terceira questZo fica desprovida de objecto.

38. O que dizer, no entanto, do facto de o
comércio entre os Estados-membros ser
afectado no caso de o titular do medelo in-
dustrial registado abusar da sua posi¢io do-
minante, por exemplo, pela fixacio de pre-
¢os de venda nZio equitativos?

39. Entendo, tal como a Comissao, que, em
tais casos, compete ao 6rgio jurisdicional
nacional examinar se a empresa, que explora
abusivamente a sua posicio dominante, im-
porta as pecas em questio de um Estado-
-membro para outro.

40. Proponho, pois, que se responda as questdes formuladas pelo High Court of

Justice da seguinte forma:

P

«1) Se um importante fabricante de-automéveis é titular de modelos industriais
registados, os quais, perante a lei de um Estado-membro, lhe conferem em
exclusivo o direito de produzir e importar, como sobresselentes, painéis de
carrogaria sobresselentes, necessarios para efectuar reparagdes na carrocaria
de automoveis por si fabricados (se tais painéis n3o sao substituiveis por outros
de diferente modelo), esse fabricante, pelo facto de deter tais direitos em ex-
clusivo, goza de uma posi¢io dominante na acep¢io do artigo 86.° do Tra-
tado CEE, em consequéncia desse direito exclusivo e de o consumidor n3o ter
a possibilidade de recorrer a um produto de substituicio.» '

2) O artigo 86.° do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que a
recusa do titular de um modelo industrial registado em conceder licencas que
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permitam a terceiros fornecer painéis de carrogaria abrangidos pelo modelo
industrial registado, mesmo que em troca do pagamento de royalties razoaveis,
ndo constitui, per se, exploragdo abusiva de posi¢io dominante, uma vez que
tal recusa nio é mais que a consequéncia da aplicagdo do direito decorrente
do modelo industrial registado.

3) Tendo em conta a resposta dada i segunda questdo, a terceira questdo fica
desprovida de objecto.»
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