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1 INTRODUCAO

(2) Nos termos do artigo 12° do Regulamento n.° 240/96, a Comissédo deve proceder a
uma avaliacdo periddica da aplicacdo do Regulamento de isencdo por categoria relativo a
transferéncia de tecnologia (a seguir denominado “alCTT”), nomeadamente no que diz

respeito ao procedimento de ndo oposic&o previsto no artigo 4° do referido regufamardao

o efeito, a Comissdo deve elaborar um relatério tendo em vista apreciar se é desejavel uma
adaptacdo da ICTT. O presente relatério inclui esta apreciacdo e convida os terceiros
(empresas, associacdes de consumidores, etc.), a apresentarem as suas observacoes.

(2)  Varios argumentos militam a favor de um exame aprofundado da politica da Comisséo
no dominio dos acordos de transferéncia de tecnologia.

(3) AICTT é formalista e segue uma abordagem legalista semelhante a adoptada no
passado pela Comissdo no dominio dos acordos verticais e horizontais. AICTT tem um
ambito relativamente limitado, uma vez que abrange apenas alguns tipos de acordos de
licenca exclusivos. A concessdo da isencdo por categoria depende de um grande nimero de
critérios formais complexos incluidos em listas de clausulas “brancas”, “cinzentas” e
“negras”. Esta principalmente centrado na concorréncia intramarcas e na integracdo do
mercado. Tal suscita a questdo de saber se alCTT imp6s a industria um colete de forcas,
forcando indevidamente as empresas a concluirem acordos que limitam a sua eficacia e se
arriscam a restringir a competitividade da indUstria europeia.

(4)  Asrecentes reformas das regras de concorréncia comunitarias no dominio dos acordos
verticais e horizontais marcaram a passagem de uma abordagem legalista e formalista para
uma abordagem mais economicista e pragmatica, colocando mais a ténica na concorréncia
intermarcas e na analise da eventual eficacia de certas restricdes. As medidas tomadas para
este efeito incluem a utilesédo de limiares de quotas de mercado, a eliminagéo das listas de
clausulas brancas e cinzentas nos regulamentos de isencao por categoria aplicaveis na matéria
e a formulacéo de Orientaces

(5) Estas reformas abrangeram igualmente questdes relativas aos direitos de propriedade
intelectual (DPI). Em especial, o Regulamento n.° 2790/1999 (Isencédo por categoria de
acordos verticais) abrange as cessfes de licenca ou sublicencas de direitos de propriedade
intelectual que constituem disposicdes acessoérias de acordos verticais, sob reserva das regras
especificas enunciadas no referido Regulamento (ver n.° 3 do artigo 2°). Para além disso, por
forca do Regulamento n.° 2658/2000, as regras aplicaveis aos acordos de especializacdo sao
também aplicaveis as disposicdes acessorias relativas aos direitos de propriedade intelectual.
Finalmente, o Regulamento n.° 2659/2000 estabelece novas regras relativas ao
desenvolvimento e a exploracdo em comum de direitos de propriedade intelectual resultantes
de acordos de I&D. Estas novas regras alteraram a abordagem da Comissdo em dominios
abrangidos pela ICTT. E por conseguinte necessario proceder a um exame aprofundado da

Regulamento (CE) n° 240/96 da Comissao relativo a aplicagdo do n.° 3 do artigo 81° do Tratado a certas
categorias de acordos de transferéncia de tecnologia, JO L 31 de 9.12.1996, pp. 2-13.

Respectivamente, o Regulamento n.° 2790/1999 da Comisséo relativo aos acordos verticais (JO L 336
de 29.12.1999), o Regulamento n.®°2658/2000 relativo aos acordos de especializacdo e o
Regulamento n.° 2659/2000 relativo aos acordos de I1&D (ambos publicados no JO L 304 de 5.12.2000),
bem como as Orientacdes relativas as restricdes verticais (JO C 291 de 13.10.2000) e as Orientacdes
sobre a aplicacdo do artigo 81° do Tratado CE aos acordos de cooperacdo horizontal (JO C 3 de
6.1.2001).



ICTT a fim de verificar se existem incoeréncias entre esta e os regulamentos de isencéo por
categoria mais recentes.

(6) A necessidade de um exame aprofundado da ICTT é ainda reforcada pela reforma em
curso do Regulamento n.°3Propde-se, no ambito desta reforma, que as autoridades e os
tribunais nacionais tenham competéncia para aplicar directamente o n.°3 do artigo 81° do
Tratado. Regras claras e coerentes constituem uma condicdo de base para garantir uma
aplicacédo previsivel.

(7)  Areforma do Regulamento n.° 17 implica, em especial, igualmente a necessidade de
analisar o procedimento de oposicao previsto na ICTT. Trata-se das clausulas denominadas
“cinzentas” que ndo sdo abrangidas pelo ambito da isencdo por categoria e relativamente as
quais alCTT prevé um mecanismo de exame rapido baseado num procedimento de
notificacdo simplificada. Como se propde, no ambito da reforma do Regulamento n.° 17,
suprimir o sistema de notificacdo, € evidente que o procedimento de oposicdo devera
igualmente ser suprimido e que as clausulas “cinzentas” deverdo ou ser abrangidas pela
isencao por categoria ou ser tratadas como restricoes graves. Tal implica um exame global da
actual abordagem politica em matéria de licengas de tecnologia.

(8) Tendo em conta o que precede, o0 objectivo do presente relatério consiste em submeter
a consulta publica uma analise da situacao juridica e factual actual e apresentar propostas de
medidas destinadas a conduzir a uma:

- isengdo por categoria mais simples e eventualmente mais ampla para os acordos de
licengas de tecnologia e

- isencdo por categoria compativel com as novas regras de concorréncia adoptadas
recentemente e com outras evolucdes recentes em matéria de politica da concorréncia.

2 PRINCIPAIS CARACTERISTICASDA ICTT

(9) Aquando da adopcéo do Regulamento ICTT em 1996, a Comissao reconheceu que o
desenvolvimento econémico da Comunidade e a sua capacidade para se manter a altura dos
seus concorrentes a escala mundial dependia da capacidade da industria de conceber novas
tecnologias e de as divulgar na Comunidade. Por conseguinte, o Regulamento ICTT
destinava-se a desempenhar um papel primordial no desenvolvimento da inovagcdo no ambito
da economia comunitaria e a contribuir para a competitividade das empresas que operam na
Comunidade.

(10) Essencialmente, a ICTT destinava-se a obter um equilibrio entre trés objectivos
principais. O primeiro objectivo consistia em simplificar as regras que regem os acordos de
licenca combinando as anteriores isencdes por categoria em matéria de sabBee-fdeer
licencas de pateritenum Unico regulamento, de forma a “encorajar a divulgacdo dos
conhecimentos técnicos na Comunidade e a promover o fabrico de produtos tecnicamente
melhorados” (terceiro considerando). O segundo objectivo consistia em garantir uma
concorréncia efectiva a nivel de produtos tecnicamente novos ou melhorados. O terceiro
objectivo consistia em criar o enquadramento juridico favoravel para as empresas que

Proposta de Regulamento do Conselho relativo a execucdo das regras de concorréncia previstas nos
artigos 81° e 82° do Tratado, JO C 365 E de 19.12.2000, pp. 284 - 296.

Regulamento (CEE) n° 2349/84 da Comisséo de 23 de Julho de 1984.

° Regulamento (CEE) n° 556/89 da Comisséo de 30 de Novembro de 1988.
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investem na UE, proporcionando-lhes uma seguranca juridica e reduzindo a carga
administrativa resultante de notificagdes individuais nos termos do n.° 3 do artigo 81°.

(11) A fim de conciliar os objectivos supramencionados, a ICTT reserva o beneficio da
isencdo por categoria a acordos de licengca que cumpram alguns requisitos formais. Em
primeiro lugar, a ICTT abrange apenas os tipos especificos de acordos definidos no artigo 1°,
mantendo desta forma a isengao dentro de limites relativamente estreitos. Em segundo lugar,
baseia-se na presuncdo de que quaisquer restricbes que ultrapassem os limites das patentes
sdo potencialmente abrangidos pelo n.° 1 do artigo 81°. Em terceiro lugar, a ICTT regula as
disposi¢cBes contratuais estabelecendo trés categorias de clausulas: (i) as que geralmente néo
infringiriam o n.° 1 do artigo 81°, mas cuja legalidade é clarificada pela isencao por categoria
(“clausulas brancas”); (ii) as que infringem o n.° 1 do artigo 81° e cuja inclusdo colocaria a
totalidade do acordo fora do ambito da isencdo por categoria (“clausulas negras”) e (iii) as que
nem sao isentas nem expressamente excluidas e cuja apreciacédo exige uma andlise casuistica
(“clausulas cinzentas”). Relativamente a esta Ultima categoria, a ICTT prevé um
procedimento de oposicdo através do qual a Comissdo deve estabelecer, dentro de um prazo
especificado, se o acordo notificado pode beneficiar da isencdo por categoria (ver artigo 4°).
Para além disso, o artigo 7° autoriza a Comissao a retirar o beneficio da isengéo por categoria
em relacdo a acordos que tenham efeitos incompativeis com as condigfes estabelecidas no
n.° 3 do artigo 81°. Nos termos do n.° 1 do artigo 7°, tal pode acontecer em especial quando a
guota de mercado do licenciado ultrapassa 40%.

2.1 O ambito da ICTT

(12) A ICTT isenta determinados acordos de licenga exclusiva concluidos entre apenas
duas partes para efeitos de fabrico, utilizacdo e comercializacéo (n.° 1 do artigo 1° e n.° 10 do
artigo 10°). A ICTT € apenas aplicavel se o proprio licenciado fabricar os bens ou fornecer os
servigos objecto da licenca ou os fabricar ou fornecer por sua conta (oitavo considerando).
Isto exclui os acordos concluidos apenas para efeitos de venda (acordos de distfibuicéo)

(13) No que diz respeito aipo de DPI,a ICTT é apenas aplicavel a licencas de patente e

de saber-fazer puras ou mistas. Outros direitos de propriedade intelectual (em especial,
marcas, direitos sobre desenhos e modelos e de direitos de autor, como por exemplo direitos
sobre programas informaticos) sdo abrangidos na medida em que “essa licenca adicional [...]
contenha apenas clausulas acessorias “ (sexto considerando, ver igualmente n.° 1 do artigo 1°
e n.° 1, ponto 4, do artigo 5°).

(14) No que diz respeito atpo de acordp a ICTT abrange certas licencas exclusivas
através das quais o licenciante se compromete a ndo nomear outros licenciados e/ou a nao
explorar a prépria tecnologia licenciada no territério licenciado, e/ou o licenciado acorde em
nao explorar a tecnologia licenciada nos territérios reservados ao licenciante (pontos 1, 2 e 3
do n.° 1 do artigo 1°). Para além disso, a ICTT isenta, em determinadas condi¢gbes, os acordos
gue concedem ao licenciado uma proteccao exclusiva contra as vendas activas e passivas de
licenciados estabelecidos noutros territérios (pontos 4, 5 e 6 do n.° 1 do arfigo 1°)

As disposicOes relativas aos DPI acessoérias dos acordos de distribuicdo sdo contudo abrangidas, tal
como explicado na introducéo, pelo Regulamento n° 2790/1999.

Para além disso, o artigo 1° abrange em certas condi¢es também dois tipos especificos de acordos, isto
€, as licencas de patente ou de saber-fazer que obrigam o licenciado a comercializar os produtos

licenciados exclusivamente sob a marca do licenciante (ponto 7 do n.° 1 do artigo 1°) e as denominadas

“licencas de utilizacdo” (ponto 8 do n.° 1 do artigo 1°).
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(15) Os acordos de licenca que nédo se conformem com este modelo ndo séo abrangidos e
podem beneficiar do n.° 3 do artigo 81° apenas mediante um exame individual subsequente a
notificacao.

(16) Em especial, o artigo 5° exclui expressamente do beneficio da isenc¢éo por categoria 0s
seguintes tipos de acordos de licenca:

€) "acordos concluidos entre membros de uma comunidade de patentes ou de saber-fazer
respeitantes as tecnologias postas em comum” (ponto 1 do n.° 1 do artigo 5°), excepto quando
as partes nao estdo sujeitas a qualquer restricao territorial no que diz respeito ao fabrico,
utilizacdo ou colocacao no mercado dos produtos licenciados adlizagfio das tecnologias
postas em comum (ponto 2 do n.° 2 do artigo 5°);

b) disposicOes relativas a licengcas cruzadas entre partes que sao “concorrentes
relativamente aos produtos” abrangidos pelas licencas (ponto 3 do n.° 1 do artigo 5°), excepto
guando as partes ndo estdo sujeitas a qualquer restricdo territorial no que diz respeito ao
fabrico, utilizacdo ou colacdo no mercado dos produtos licenciados ou a utilizacdo das
tecnologias licenciadas (ponto 2 do n.° 2 do artigo 5°);

(c) acordos de licenca entre empresas concorrentes com interesses numa empresa comum
e relativos as actividades da empresa comum (ponto 2 do n.° 1 do artigo 5°), a excepcéo dos
acordos de licenca concluidos entre uma das partes e a empresa comum em que a quota de
mercado agregada das empresas participantes ndo ultrapassa 20% - se apenas estiver prevista
producdo conjunta — ou 10% - se o acordo de empresa comum abranger também a
distribuicdo conjunta (ponto 1 do n.° 2 do artigo 5°). Estes ultimos limiares correspondem aos
limiares das quotas de mercado dos anteriores regulamentos de isencdo por categoria em
matéria de acordos de especializacdo e de’l&D

2.2 Regras aplicaveis a restricdes especificas

(17) Restricbes territoriaisA ICTT abrange nos termos do n.° 1 do artigo 1° restricdes que
impedem o licenciante e o licenciado de explorarem a tecnologia licenciada nos territérios
exclusivos um do outro. Entende-se por “exploracdo”, qualquer utilizacdo da tecnologia
licenciada, nomeadamente para a producado, vendas activas ou passivas num dado territorio,
mesmo que ndo acompanhadas de fabrico no mesmo territério (n.° 10 do artigo 10°). Deve
notar-se que estas disposicoes abrangem os acordos entre ndo concorrentes e 0os acordos entre
empresas que concorrem a nivel do mesmo mercado do produto ou tecnologia licenciada
antes da concessao da licenca. Para além disso, as restricdes territoriais destinadas a
protegerem um licenciado contra vendas activas e passivas por parte de outros licenciados
estdo também abrangidas (pontos 4, 5 e 6 do n.° 1 do artigo 1°).

(18) Aisencao destas restricdes territoriais esta sujeita a determinados prazos que divergem
consoante o tipo de acordo e que dependem do facto de as restricdes dizerem respeito a
proteccao licenciante-licenciado ou a proteccao licenciado-licenciado. No caso da proteccao
licenciante-licenciado em licencas de patente, a isencdo é aplicavel enquanto o produto
licenciado estiver protegido por patentes paralelas nos territorios relevantes (n° 2 do artigo 1°).
No caso da proteccao licenciante-licenciado em licencas de saber-fazer a isencéo é aplicavel

8 Regulamento (CEE) n.°417/85 da Comisséo e Regulamento (CEE) n.° 418/85 da Comissdo. Estes
regulamentos foram substituidos pelo Regulamento 2658/2000 da Comisséo e Regulamento 2659/2000
da Comisséo (ver nota 2). Os novos regulamentos incluem limiares de quota de mercado mais elevados
de 20% e 25%.



por um periodo maximo de dez anos a contar da data em que o produto licenciado é colocado
pela primeira vez no mercado por qualquer dos licenciados (n.° 3 do artigo 1°). Quanto a
protecc¢édo licenciado-licenciado, a ICTT limita a isencdo de restricdes em matéria de vendas
passivas a “um periodo que ndo ultrapasse cinco anos a contar da data em que o produto
licenciado é pela primeira vez colocado no mercado comum por um dos licenciaddg"gn.

3 do artigo 1°), quer em relacdo as licencas de patente quer as licencas de saber-fazer. Os
acordos que prevéem restricdes territoriais que ultrapassam os periodos supramencionados
estao colocados na lista negra (n.° 7 do artigo 3°). Finalmente, o n.° 3 do artigo 3° exclui da
isencado por categoria os acordos que incluem restricdes que impecam terceiros de realizar um
comércio paralelo.

(19) Reparticédo de cliente®© n.° 4 do artigo 3° da ICTT proibe clausulas em que as partes
repartem directa ou indirectamente clientes no mesmo dominio tecnolégico dacéblinu

no mesmo mercado do produto se as partes forem concorrentes relativamente aos produtos
contratuais. Para além disso, o vigésimo terceiro considerando prevé que “essas restricdes
entre ndo concorrentes continuam sujeitas ao processo de 0oposicdo”, ou seja, sdo tratadas
como clausulas cinzentas

(20) Ambito de utilizagio As obrigacBes que restringem a exploracdo de tecnologia
licenciada a um ou mais dominios técnicos ou a um ou mais mercados do produto sao
geralmente consideradas nao abrangidas pelo n.° 1 do artigo 81°.

(21) Restricdes da producad n.°5 do artigo 3° da ICTT prevé que a isencdo nao sera
aplicavel quando “uma das partes se encontre sujeita a restricdes quanto a quantidade dos
produtos objecto de licenca fabricados ou vendidos ou ao nimero de operacdes de exploracéo
da tecnologia licenciada”. Esta exclusdo de caracter geral da isencéo por categoria esta sujeita
a duas excepcdes. A primeira diz respeito as denominadas “licencas decatilizem que o
licenciado apenas pode fabricar os produtos licenciados para incorporacao nos seus proprios
produtos e para revenda enquanto pecas sobresselentes para 0s seus proprios produtos
(ponto 8 do n.° 1 do artigo 1°). A segunda excepc¢do abrange as situacdes em que a licenca é
concedida apenas para efeitos de fornecimento a um determinado cliente com uma segunda
fonte de abastecimento (ponto 13 do n.° 1 do artigo 2%9atld legis subjacente a estas duas
excepcdes é que as restricbes quantitativas nas “licencas dacatilizou nas licencas de
“segundo fornecedor” ndo séo abrangidas pelo n.° 1 do artigo 81°, uma vez que o objectivo
desses acordos “ndo é criar um fornecedor independente no mercado” (vigésimo
terceiro considerando). Para além disso, o ponto 12 do n.° 1 do artigo 2° e o vigésimo quarto
considerando incluem disposi¢cdes que regulam as denominadas “licencas para determinadas
instalacdes”, isto é, as licencas que limitam a exploracdo da tecnologia licenciada a uma
determinada instalacdo de producéo.

(22) Restricdes a nivel dos precdQuaisquer restricdes directas ou indirectas a nivel dos
precos sao excluidas do beneficio da isencao por categoria (n.° 1 do artigo 3°).

Isto significa que as restricfes relativas aos clientes conduzem a perda da isencdo por categoria
relativamente a totalidade do acordo se a licenca for entre concorrentes, enquanto o beneficio da isencéo
por categoria € apenas perdida relativamente a estas restricbes quando a licenca é entre nao
concorrentes.



(23) Obrigacdes de ndo concorrénci® n.°2 do artigo 3° da ICTT proibe todas as
obrigacbes que impecam uma parte de “entrar em concorréncia com outra parte, com
empresas a ela ligadas ou com outras empresas nos dominios da investigacdo e do
desenvolvimento, da producéo e utilizacdo dos produtos concorrentes e sua distribuicao”.
Contudo, o ponto 18 do n.° 1 do artigo 2° permite “uma reserva por parte do licenciante do
direito de pér termo a exclusividade conferida ao licenciado, e do direito de deixar de lhe
facultar melhoramentos [...] e a exigir que o licenciado prove que o saber-fazer facultado néo
é utilizado para a producao de outros produtos e para a prestacdo de outros servicos que nao
0s objecto de licenga”, caso o licenciado decida negociar com produtos ou tecnologias
concorrentes. Para além disso, as obrigac6es impostas ao licenciado “de pagayaltpa
minima ou de fabricar uma quantidade minima “ (ponto 9 do n.°1 do artigo 2°) ou “a
obrigacao do licenciado de fabricar e comercializar, o melhor possivel, o produto objecto da
licenca” (ponto 17 do n.° 1 do artigo 2°) sdo objecto de isengéo por categoria.

(24) SubordinagdoNos termos do n.° 2, alinea a), do artigo 4°, a subordinacdo é definida
como uma obrigacdo do licenciado “de aceitar [...] ou novas licengas ou adquirir bens ou
servicos que nao sejam necessarios para assegurar uma exploracdo tecnicamente correcta da
tecnologia licenciada ou para garantir [...] padrbes de qualidade”. A ICTT classifica tais
restricdes como “clausulas cinzentas” abrangidas pelo n.° 1 do artigo 81°. A sua isencéo exige
uma notificacdo, eventualmente no ambito do processo de oposicao. Para além disso, o
ponto 5 do n.°1 do artigo 2° prevé que a subordinacédo seja abrangida pela isencédo por
categoria se disser respeito a bens ou servicos e na medida em que os bens ou servigcos
subordinados sdo “necessarios” para uma exploracdo tecnicamente correcta da tecnologia
licenciada ou para garantir que o produto licenciado cumpre padrdes minimos de qualidade.

(25) Licencas de retrocessao (Grant-back€) n.° 6 do artigo 3° da ICTT proibe qualquer
obrigacdo de o licenciado ceder (ou seja, vender os seus DPI relativos a) quaisquer
melhoramentos ou novas aplicacdes da tecnologia licenciada ao licenciante. O ponto 4 do
n.° 1 do artigo 2° autoriza a obrigacdo imposta ao licenciado de conceder ao licenciante uma
licenca relativa a tais melhoramentos ou novas aplicagbes sob a condicdo de, se estes
melhoramentos forem separaveis da tecnologia licenciada, a licenca ndo ser exclusiva e de o
licenciante aceitar a obrigacdo reciproca de licenciar os seus préprios melhoramentos ao
licenciado. As licencas de retrocessdo ndo reciprocas e as exclusivas relativas a
melhoramentos separaveis ndo sao nem isentas nem expressamente proibidas pela ICTT, mas
sdo abrangidas pela area de disposicdes cinzentas que exigem uma isencao individual. A
diferenca € que enquanto uma clausula que exige uma cessdo directa dos direitos de
propriedade intelectual coloca a totalidade do acordo fora do &mbito da ICTT, este ultimo tipo
de licencas de retrocesséao implica a perda da isen¢céo por categoria apenas no que diz respeito
a clausula especifica em questéo.

(26) Clausulas de ndo contestacados termos do disposto no artigo 4°, as clausulas que
proibem o licenciado de contestar a natureza secreta ou substancial do saber-fazer licenciado
ou a validade das patentes licenciadas séo consideradas “clausulas cinzentas” que exigem
notificacdo no ambito do processo de oposi¢cado. O ponto 15 do n.° 1 do artigo 2.° permite, no
entanto, ao licenciante p6r termo ao acordo se o licenciado contestar a validade dos DPI
licenciados.



3. PRINCIPIOS GERAIS APLICAVEIS AS POLITICAS EM MATERIA DE DPI E EM MATERIA
DE CONCORRENCIA

(27) Arelacdo entre a politica em matéria de DPI e a politica em matéria de concorréncia €
um tema em debate ha muito tempo nos circulos econémicos e juridicos. Reconhece-se que
nado é facil juntar a inovacao e a concorréncia e alguns alegavam que essa unido conduzira
inevitavelmente ao divércio. A principal fonte de conflito normalmente mencionada sdo os
eventuais objectivos conflituosos da legislacdo em matéria de DPI e em matéria de
concorréncia. No presente capitulo, esta alegada fonte de conflitos € abordada antes de ser
analisada a forma como na préatica as politicas em matéria de DPl e em matéria de
concorréncia sdo articuladas na UE e nos EUA.

3.1 Objectivos conflituosos da legislacdo em matéria de DPI e da legislagdo em
matéria de concorréncia?

(28) Reconhecendo que copiar prematuramente uma inovacdo e ndo pagar nada pelos
esforcos de um inovador minaria o incentivo de inovar, a legislagdo em matéria de DPI
concede certos direitos de monopdlio aos inovadores. A legislacdo em matéria de propriedade
intelectual confere ao inovador o direito de excluir os outros da exploracdo dessa inovacdo. O
monopolio legal que a legislagdo em matéria de DPI confere ao titular dos direitos de
propriedade pode, consoante a disponibilidade de substitutos no mercado relevante, conduzir
por sua vez a um poder de mercado e mesmo ao monopalio tal como definido no &mbito da
legislacdo em matéria de concorréncia. Este facto deu origem a alegada fonte de conflitos
supramencionada, uma vez que a legislacio em matéria de concorréncia retiraria o que a
legislacdo em matéria de DPI proporciona.

(29) Contudo, em principio tal é apenas uma fonte aparente de conflito. Ao nivel mais
elevado de andlise a legislacdo em matéria de DPI e da concorréncia sdo complementares,
uma vez que ambas tém por objectivo a promocgao do bem-estar do consumidor. Um objectivo
da legislacdo em matéria de DPI consiste em promover o progresso técnico em beneficio
altimo dos consumidores. Tal é efectuado procurando o equilibrio adequado entre uma
sobreproteccao e subproteccao dos esforcos dos inovadores. O objectivo ndo é o de promover
0 bem-estar individual do inovador. O direito de propriedade proporcionado pela legislacéao
em matéria de DPI é concedido para tentar garantir um contributo suficiente para o inovador
compensar 0S seus esfor¢cos criativos ou incentivos ndo atrasando simultaneamente a
continuacdo da inovacdo ou conduzindo a longos e desnecesséarios periodos de precos
elevados para os consumidores. Um atraso no seguimento da inovacdo pode dar origem,
qguando a inovacgao disser respeito ao melhoramento de ideias anteriores, a que tenha ja sido
concedida a proteccdo da patente. Longos e desnecessarios periodos de precos elevados dardo
origem, quando a inovagédo permite, a que o titular de DPI obtenha poder no(s) mercado(s)
anti-trustem que os DPI sédo explorados e em que os DPI protegem a posi¢cdo do monopdlio
mais tempo do que o exigido para compensar o esforco inovador.

(30) A fim de alcancar de uma forma correcta o equilibrio entre a subproteccdo e a
sobreproteccdo dos esforcos dos inovadores, os DPI diferem e sdo normalmente menos
absolutos do que os direitos de propriedade “normais”. sdo frequentemente limitados na
duracdo (patentes, direitos de autor), estritamente limitados no ambito (direitos de autor,
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marcas), ndo protegidos contra a criacédo paralela por outros (direitos de autor, saber-fazer) ou
perdem o seu valor apés terem sido divulgados (saber-fizer).

(31) A politica em matéria de concorréncia destina-se a promover o bem-estar do
consumidor protegendo a concorréncia enquanto forga motriz de mercados eficientes,
proporcionando os produtos de melhor qualidade aos mais baixos precos.

(32) A questdo relevante ndo € por conseguinte a questdo do conflto mas a da
complementaridade e eventualmente ajustamento no caso individual. Em que medida deve a
politica da concorréncia intervir e tentar melhorar o equilibrio produzido pela legislacdo em
matéria de DPI? Relativamente a esta questao, existem algumas linhas gerais de acordo mas
também algumas diferencas acentuadas entre as diversas jurisdicdes.

(33) Verifica-se um acordo no que diz respeito ao papel positivo que a politica da
concorréncia pode desempenhar na criacdo de legislacdo DPI (“promocéo da concorréncia”).
Os conhecimentos em matéria de politica da concorréncia deverdo ser Uteis para ajudar a
tomar decisdes em questbes como o ambito e a duragdo correctos a serem concedidos no
ambito da legislacdo DPI, isto é, na decisdo ex ante relativa ao equilibrio a encontrar em
matéria de legislacéo DPI.

(34) Existe também consenso de que a politica da concorréncia tem de desempenhar o seu
papel normal quando os direitos de propriedade intelectual sado utilizados para produzir um
efeito anticoncorrencial para além da exploracdo dos DPI. Por exemplo, o condicionamento
da concessdo de licencas relativamente a compra de um produto ndo patenteado
(subordinacgéo) ou a imposicao de uma obrigacdo de ndo concorréncia devem ser tratados no
ambito da legislagcdo da concorréncia. Existe também um acordo generalizado de que em tais
casos a politica da concorréncia deve tomar em consideracdo as caracteristicas especificas dos
DPI a fim de proteger adequadamente uma eficiéncia dindmica. Por exemplo, pode ser
exigida uma obrigagéo de ndo concorréncia para proteger a confidencialidade do saber-fazer
transferido ou para impedir que o saber-fazer beneficie concorrentes do licenciante.

(35) Nao existe contudo qualquer acordo quanto ao grau de interferéncia da politica da
concorréncia na exploracdo dos DPIl em casos individuais. Tal € verdadeiro tanto para a
exploracdo como para a concessao de licengas por parte de empresas em posi¢cao dominante e
n&o dominante. E neste ponto que existem diferencas acentuadas entre a abordagem da UE e a
abordagem dos EUA. Em geral, a politica comunitaria em matéria de concorréncia colocou
mais limites a exploracao dos DPI do que a politica da concorréncia dos EUA.

10 E questionavel se as marcas devem ser tratadas aqui. Tal como referido por Pitofsky, as marcas

“envolvem trocas economicas com diferentes implicacbes em termos de legislagdmst O

objectivo econdmico da legislacdo das marcas ndo € em geral incentivar a inovagao e a criatividade,
mas sim reduzir os custos de procura do consumidor identificando a fonte dos bens e desta forma
incentivando incidentalmente a qualidade mediante a proteccdo da reputacdo”. R. Pitofsky, Antitrust
and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New Ecorantijrust, Technology

and Intellectual Property ConferencéJniversidade da California, Marco de 2001. E contudo
igualmente necessario reconhecer-se que as marcas sao frequentemente licenciadas em conjunto com
outros direitos de propriedade intelectual, tais como o saber-fazer e as patentes.
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3.2 A politica comunitaria em matéria de concorréncia no dominio dos DPI

(36) E ja dificil no ambito de uma jurisdicdo definir os respectivos papéis da politica em
matéria de DPI e em matéria de concorréncia. Na UE, a dificuldade é aumentada pelo facto de
a concessdo de DPI ser ainda largamente efectuada a nivel ndtiétmal.um lado, o

artigo 295° (ex-artigo 222°) do Tratado CE exige que a Comunidade respeite os regimes da
propriedade nos Estados-Membros e o artigo 30° (ex-artigo 36°) do Tratado CE, prevé uma
derrogacédo especifica das disposicdes relativas a livre circulacdo do Tratado quando entrem
em conflito com DPI nacionais. Por outro lado, o Tribunal de Justi¢ca sublinhou igualmente a
necessidade de proteger os principios fundamentais da livre circulacdo e da concorréncia na
Comunidade. Por essa razéo, o Tribunal de Justica desenvolveu a distingdo entre a concessao
ou a existéncia de DPI, que ndo pode ser afectada pelas regras da livre circulagcdo e da
concorréncia, e 0 seu exercicio, que pode ser afectado por estas outras disposicbes do
Tratado CE.

(37) Por exemplo, no processtonsten-Grundigp Tribunal de Justica considerou que o0s
artigos 30° e 295° “ndo excluem qualquer influéncia independentemente da legislacéo
comunitéria relativa ao exercicio dos DPI nacionais. O artigo 36° (actualmente artigo 30°) ...
ndo pode limitar o &mbito de aplicacdo do artigo 85° (actualmente artigo*8 B’ relacéo

ao artigo 295°, o Tribunal de Justica clarificou que “a decisdo (da Comisséao) contestada de
impedir a utilizagdo de direitos no ambito de marcas nacionais a fim de estabelecer um
obstaculo as importacdes paralelas ndo afecta a concessao desses direitos mas apenas limita o
seu exercicio na medida necessaria para dar efeito a proibicdo prevista no n.° 1 do artigo 85°
(actualmente n.° 1 do artigo 81°)”

(38) No contexto da distincdo entre a existéncia e o exercicio de um DPI, o conceito do
“objecto especifico” do DPI foi interpretado pelo Tribunal de Justica. O objecto especifico é o
pacote essencial de direitos que cria o proprio DPI. Segundo alguns, a utilizacdo normal de
um DPI, a fim de garantir ao titular do direito o beneficio do objecto especifico desse direito,

€ considerada como mantendo a existéncia do direito e as disposi¢cdes do Tratado em matéria
de concorréncia no se lhe podem sobr€p@r objecto especifico e a existéncia sdo portanto
conceitos que se sobrepdem, apesar de nem sempre ser evidente a forma como as noc¢des de
“utilizacao normal’ e “beneficio” devem ser aplicadas em casos concretos. Outros alegam que

a existéncia apenas abrange a autoridade de Estados-Membros para determinar as condi¢cdes

1 Esta situacéo esta lentamente a mudar a medida que a legislagdo comunitaria da origem a DPI novos ou

harmonizados em toda a UE. Esta legislacdo abrange em especial as marcas (Directiva n.° 89/104 do
Conselho de 21.12.1988), direito de aluguer e comodato (Directiva n.°92/100 do Conselho de
16.11.1992), a harmonizacdo do prazo de protecgdo dos direitos de autor (Directiva n.° 93/98 do
Conselho de 29.10.1993), os direitos de radiodifusdo por satélite e retransmissdo por cabo
(Directivan.?93/83 do Conselho de 27.9.1993), a qugdio juridica das bases de dados
(Directiva n.° 96/9 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11.3.1996), as invencdes biotecnolégicas
(Directiva n.° 98/44 do Parlamento Europeu e do Conselho de 6.7.1998) e os desenhos e modelos
(Directiva n.° 98/71 do Parlamento Europeu e do Conselho de 13.10.1998). A nova legislacdo que se
encontra em vias de ser adoptada inclui uma proposta de directiva relativa a harmonizacdo de certos
aspectos dos direitos de autor e direitos conexos na Sociedade da Informacdo e uma proposta de
directiva relativa a protecgdo de invencoes através de modelos de utilidade. Para além disso, a Comissao
adoptou recentemente uma proposta de Regulamento do Conselho relativo a patente comunitaria
(COM (2000) 412 final).

12 Consten Grundig / Comissao [1966] Col. 299, p. 346. Ver igualmente Parke Davis / Probel [1968] Col.

55 e Deutsche Grammophon [1971] Col. 1147.

Ver nota anterior.

K. Coates & J. Finnegan, propriedade intelectual, Capitulo 8, ponto 8.27, em J. Faull & A. NTkmay,

EC Law of competition1999.
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de concessdo de DPI. Segundo este ponto de vista, a utilizacdo do DPI para garantir o
beneficio do objecto especifico desse direito pode em principio ser analisada a luz das
disposicbes em matéria de concorréncia, podendo no entanto ndo ser abrangida pelas
disposices em matéria de concorréncia por outras razées, tais como a justificacdo bbjectiva

(39) Para efeitos de apreciacdo, € importante notar que o Tribunal deaJstiComissao
definiram sempre de forma estrita 0 objecto especitidd evidente que a posse de um DPI
confere ao titular o direito de conceder licencas e exigyalties Todavia, o Tribunal de

Justica e a Comissédo sempre consideraram que as condi¢des da licenca podem ser abrangidas
pelos artigos 81° e 82°.

(40) Por exemplo, ao abrigo do artigo 82° esta previsto que as condicbes de uma licenca
nao podem estabelecer uma discriminacao entre licenciados e gogatiesimpostas ndo

podem ser excessivas. No acord@dagill proferido pelo Tribunal de Justica das
Comunidades Europeias foi mesmo estabelecido que uma empresa em posicdo dominante
pode mediante determinadas condicdes ser forcada a conceder uma licenca a'terceiros

(41) A jurisprudéncia e a ICTT também especificaram que as condi¢Bes incluidas num
acordo de licenca podem ser abrangidas pelo n.° 1 do artigo 81°. Tal é aplicavel a condi¢cdes
gue afectem a concorréncia em geral, quer a concorréncia intramarcas quer a concorréncia
intermarcas. Por exemplo, na lista de cldusulas negras da ICTT, encontramos clausulas
relacionadas com intermarcas, tais como obrigacdes de nado concorréncia e clausulas
relacionadas com intramarcas, tais como restricbes territoriais de uma duracao
excessiv?}gnente longa e restricbes em matéria de precos relativas a venda do produto
licenciado®.

(42) A ICTT nao estabelece uma distincdo clara consoante o acordo de licenca seja
concluido entre concorrentes ou entre nao concorrentes e nao inclui uma abordagem coerente
face a acordos entre concorrentes (ver igualmente seccao 5.1). A ICTT aplica a acordos de
licenga ndo reciprocos e cruzados entre concorrentes uma abordagem baseada em clausulas,
tornando a cobertura dependente dos acordos que incluam (ou ndo) determinadas clausulas.
No entanto, a ICTT abrange acordos de licenca entre concorrentes relativos as actividades de
uma empresa comum apenas abaixo de determinados limiares de quotas de mercado (ver
seccao 2.1 do presente relatorio).

15
16

S.D. AndermankEC Competition Law and Intellectual Property Right898, Capitulo 2.

Para efeitos da legislacdo comunitaria, o objecto especifico de uma patente foi definido pelo Tribunal de
Justica das Comunidades Europeias no prodgsstrafarm BV / Sterling Drugomo sendo “destinado

a garantir ao titular, de forma a recompensar o esfor¢o criativo do inventor, o direito exclusivo de
utilizar uma invencdo tendo em vista fabricar e colocar pela primeira vez em circulagdo produtos
industriais quer directamente quer através da concesséo de licencas a terceiros, bem como o direito de
se opor a qualquer infraccao”. O saber-fazer nao beneficia de uma proteccéo juridica especifica mas os
titulares do saber-fazer podem protegé-lo através da legislacdo geral em matéria de confidencialidade.
Embora nédo exista uma definicdo Unica de objecto especifico dos direitos de autor, a jurisprudéncia
sublinhou alguns elementos tipicos, tais como o direito de decidir relativamente a primeira colocacao de
uma obra no mercado (proces€&emg, o direito de exigirroyalties para representacGes publicas
(processoCoditel 1) e o direito de alugar uma obra (proce¥garner Brother/Christiansgn Ver
igualmente os acérddos de 22.9.1998, processo C-6Hgmont Film e de 28.4.1998, processo
C-200/96 Metronome

1 Processos apensos C-241/91P e C-242/91P, Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television
Publications Ltd (ITP)/Comissdo [1995] Col. I-74. O presente relatério ndo aprofunda mais
pormenorizadamente a aplicacdo do artigo 82° aos DPI.

E necessario sublinhar que nem sempre é possivel estabelecer uma distingdo entre restricdes da
concorréncia intramarcas e intermarcas. Por exemplo, é geralmente reconhecido que a manutencéo dos
precos de revenda pode ter um efeito quer a nivel da concorréncia intramarcas quer intermarcas.
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(43) A ICTT nado é também suficientemente clara sobre a questdo de saber quando as
empresas sado consideradas concorrentes. Na ICTT (n.°17 do artigo 10°) “fabricantes
concorrentes ou fabricantes de produtos concorrentes” sédo definidos como “fabricantes que
oferecem produtos que, em razao das suas propriedades, preco e uso, sdo considerados pelos
utilizadores intermutaveis ou substituiveis dos produtos licenciados”. Esta disposicdo tem
sido geralmente interpretada e aplicada como uma definicdo bastante vasta de concorrentes.
As partes num acordo de licenca que eram concorrentes antes da inovagédo continuam a ser
consideradas concorrentes mesmo quando o processo de fabrico licenciado ou o produto
patenteado constitui um tal avancgo radical que na auséncia da licenca deixaria de existir
gualquer concorréncia.

(44) A articulacdo entre a legislacdo em matéria de DPI e a legislagdo comunitaria em
matéria de concorréncia € mais complexa no dominio das restrices territoriais. Para
determinar se uma restricdo de um licenciado vender activa ou passivamente os produtos
licenciados nos territérios do licenciante ou de outros licenciados pode ser abrangida pelo
n.° 1 do artigo 81°, é necessério dar resposta a uma outra questao relativa ao esgotamento do
DPI. Um licenciado pode opor-se a importacdo do produto licenciado no seu territério,
qguando o produto foi colocado no mercado sem a autorizacéo do licenciante. Isto € aplicavel
as exportacdes para o territério do licenciado por fabricantes ou comerciantes terceiros que
colocaram o produto no mercado sem autorizacdo do licenciante. Ndo € aplicavel a
exportacdes de comerciantes terceiros que obtiveram o produto a partir de outros licenciados
ou do licenciante e, por conseguinte, com a autoriza¢éo deste Ultimo. Também néo é aplicavel
as exportacdes realizadas por outros licenciados ou pelo licenciante, uma vez que também
nesse caso o produto € colocado no mercado com a autorizacdo do licenciante. A medida em
gue um acordo de licenca pode limitar as vendas activas ou passivas por parte do licenciante
ou do licenciado nos territérios um do outro ou de outros licenciados deve portanto ser tratada
no ambito do artigo 81°.

(45) Em concluséo, a abordagem da politica comunitaria em matéria de concorréncia face a
acordos de licenca ndo reconhece a existéncia de monopdlio concedido pela legislacdo em
matéria de DPI, ndo significando no entanto que o exercicio ou a exploracao desse monopdlio
ndo possam ser examinados no ambito das regras em matéria de concorréncia. O licenciante e
os licenciados sdo empresas distintas e devem ser tratadas como tal. As regras em matéria de
concorréncia ndo aceitam qualquer restricdo que ajude o licenciante a tirar o maximo lucro do
seu monopolio. Por exemplo, embora seja claro que para obter o pleno beneficio de um
monopdlio o licenciante possa pretender impor restricdes aos licenciados no que diz respeito a
fixacdo dos seus precos, a sua producédo ou aos territérios em que os licenciados ou os clientes
podem vender o produto licenciado, essas restricbes podem ndo ser abrangidas pelas regras
comunitarias em matéria de concorréncia.
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3.3 A politica de concorréncia dos EUA no dominio dos DPI

(46) A abordagem dos EUA, tal como estabelecida Amditrust Guidelines for the
Licensing of Intellectual Propertpublicadas pelo Departamento de Justica e pela Comisséao
Federal do Comércio (a seguir denominadas “Orientacdes dos EUA”) é distinta da abordagem
comunitarid®. As Orientacdes dos EUA englobam trés principios gerais: (a) para efeitos da
analise da politica em matéria de concorréncia, a propriedade intelectual é considerada como
qgualquer outra forma de propriedade; (b) ndo se pressupde que a propriedade intelectual cria
poder de mercado; e (c) a concessao de licencas é geralmente considerada pré-cdfhpetitiva
Poderao surgir preocupacdes em termos de concorréncia quando o acordo de licenga restringe
a concorréncia entre empresas que teriam sido concorrentes efectivos ou provavelmente
potenciais na auséncia da licenca (empresas numa relacdo horiZor@alYitular da
propriedade intelectual ndo tera de criar concorréncia a nivel da sua prépria tecnologia
devendo, por conseguinte, em principio, ter a liberdade de impor essas restricdes num acordo
de licenca, que Ihe permita fazer o que teria feito sozinho. A abordagem dos EUA néo s6
reconhece a existéncia do monopdélio concedido pela legislacdo em matéria de DPI, como
também respeita em geral o direito do titular do DPI de o explorar plenamente impondo num
acordo de licenca as restricdes necessarias para obter o pleno beneficio do DPI.

(47) As limitagBes impostas pela politica em matéria de concorréncia sobre a liberdade do
licenciante assumem dois aspectos. Em primeiro lugar, a politica em matéria de concorréncia
pode interferir quando as restricdes no acordo de licenca sdo aplicaveis a produtos ou
processos nao patenteados. Por exemplo, se o licenciante tiver uma patente sobre o processo
de fabrico mas nédo sobre o produto fabricado pelo licenciado, entdo a fixacdo dos precos de
venda do licenciado do produto é tratada como uma fixacdo de precos vertical ilegal no
ambito das regras em matéria de concorréAciBa mesma forma, quando o acordo de
licenga imp8e uma clausula de ndo concorréncia ao licenciado impedindo-o de fabricar ou
vender produtos concorrentes, tal é tratado como qualquer outro acordo vertical. O mesmo é
aplicavel a subordinacdo do acordo de licenca a compra de um outro bem ou servigo por parte
do licenciado.

(48) Em segundo lugar e ainda mais importante, a politica de concorréncia pode interferir
guando a concessao de licencas prejudica a concorréncia entre empresas que, na auséncia do
acordo, teriam sido concorrentes efectivas ou potenciais. Nesse caso, se 0 acordo de licenga
tem efeitos negativos sobre os precos/quantidades/qualidades de bens ou servicos em
mercados actuais ou futuros, esta situacdo é tratada no ambito das regras em matéria de
concorréncia dos EUA. Trata-se em primeiro lugar de situacdes em que também sem a
concesséao de licengas o licenciante e o licenciado seriam concorrentes efectivos ou potenciais,
isto €, o licenciante e o licenciado tém j& e continuam a ter uma relacdo horizontal em termos
de concorréncia. Em segundo lugar, diz também respeito a acordos licenca que, por exemplo,
através de uma clausula de ndo concorréncia/concessao exclusiva, excluem concorrentes do

19 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Propeepartamento Americano de Justica e

Comissao Federal do Comércio, Abril de 1995.

Orientacbes dos EUA, secgéo 2.0.

Orientacbes dos EUA, secgéo 3.1.

Ver W.K. Tom, Nota informativa, p. 38&Roundtable on Competition Policy and Intellectual Property
Rights Comité em matéria de direito e politica de concorréncia, OCDE, Outubro de 1997 e N. T.
Gallini & M. Trebilcock, Intellectual Property Rights and Competition Policy: A Framework for
Analysis of Economic and Legal Issugp. 339 e 344-345Roundtable on Competition Policy and
Intellectual Property RightsComité em matéria de direito e politica de concorréncia, OCDE, Outubro
de 1997.
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licenciante (efeito de encerramento). Em terceiro lugar, poderia em principio dizer também
respeito a acordos de licengca em que os licenciados se encontram numa relacdo horizontal de
concorréncié’.

(49) Na prética, as Orientacbes dos EUA tratam apenas das duas primeiras situacdes.
Quanto as clausulas de ndo concorréncia, foi ja referido que estas podem ser atacadas no
ambito das regras de concorréncia dos EUA, uma vez que essas clausulas ndo dizem respeito
a exploracao do proprio DPI, mas sim a outros produtos ou processos fora do ambito dos DPI.

As principais preocupagfes em termos de concorréncia é saber se 0s concorrentes do
licenciante s&o afastados do mercado.

(50) No que diz respeito a situacdo em que o licenciante e o licenciado seriam também
concorrentes efectivos ou potenciais nos mercados em questdao sem o acordo de licenga, as
Orientac6es dos EUA abordam principalmente os acordos de licenga simulados destinados a
esconder um cartel. Por exemplo, se o processo de fabrico licenciado ou o produto patenteado
nao representa uma melhoria econdmica relativamente as actuais tecnologias disponiveis ou
aos produtos ndo patenteados e a patente ndo € uma patente objecto de isengcdo por categoria,
nesse caso 0 acordo de licenca ndo envolvera em geral uma transferéncia Gtil de tecnologia e
ndo conduzird a uma integracdo — reforco de eficiéncia da actividade ecoffé@igordo

sera contestado no ambito da regex se se conduzir a uma fixacdo de precos, a reparticao

de mercados ou de clientes, a uma reducdo da producéo ou a certos boicotes a nivel de grupos.

(51) Se essas restricdper sea primeira vista anticoncorrenciais estiverem incluidas num
acordo de licenca entre concorrentes, o acordo ndo sera normalmente contestado se “o
licenciante e os seus licenciados ndo representarem em conjunto mais de 20% de cada
mercado relevante significativamente afectado pela restftaddicima desta zona de
seguranca de 20%, aplica-se o principio da razoabilidade. Nesse caso, serd em primeiro lugar
estabelecido se a restricdo tem ou € susceptivel de ter um efeito anticoncorrencial. Se se
chegar a essa conclusdo, sera apreciado se a restricdo é razoavelmente necessaria para
alcancar eficiéncias pr6-competitivas. Sera estabelecido se existem “... alternativas préticas e
significativamente menos restritivas... se for evidente que as partes poderiam ter alcancado
eficiéncias semelhantes através de meios significativamente menos restritivos, entdo as
agéncias ndo dardo importancia a contestacdo de eficiéncia das partes. Ao proceder a esta
apreciacdo, contudo, as agéncias nao procedem a procura de uma alternativa teoricamente
menos restritiva que ndo seja realista na situacdo empresarial pratica com que as partes se
confrontam... se a restricdo for razoavelmente necesséaria, as agéncias estabelecerdo um
equilibrio entre as eficiéncias pré-competitivas e os efeitos anticoncorrenciais a fim de
determinar o eventual efeito liquido sobre a concorréncia em cada mercado relé¥ante”.

23
24

OrientacBes dos EUA, seccbes 3.1, 3.3 e 4.1.

Orientacbes dos EUA, seccao 3.4, exemplo 7. Ver igualmente andlise da FTC de um agrupamento de
patentes entre a Summit Technology and VISX (FTC Dkt. No. 9286 (23 de Fevereiro de 1999),
Agreement Containing Consent Order to Cease and Desist anélise da FTC as observacdes aos
auxilios estatais) e @&usiness Review Letted® DOJ relativas aos agrupamentos de patentes MPEG e
DVD (Business Review Lettede Joel I. Klein a Garrad R. Beeney, respectivamente de 26 de Junho de
1997, e 16 de Dezembro de 1998).

Orientagbes dos EUA, Secgéo 4.3.

Orientagbes dos EUA, Secgéo 4.2.

25
26

16



(52) As partes num acordo de licenga que eram concorrentes antes da inovagédo deixam de
ser considerados concorrentes quando o processo de fabrico licenciado ou o produto
patenteado constitui um tal avanco radical que na auséncia da licenga teriam deixado de estar
em concorréncia. A zona de seguranca e a abordagem do principio da razoabilidade acima do
limiar de quota de mercado de 20% s&o por conseguinte particularmente relevantes para os
acordos de licenca em que o processo de fabrico licenciado ou o produto patenteado
representa apenas uma melhoria econdmica limitada em relagdo as actuais tecnologias
existentes ou aos produtos ndo patenteados disponiveis. Nesse caso, se existir uma relacao
concorrencial horizontal entre as partes na auséncia da licenca, torna-se relevante quantificar a
guota de mercado global das partes, tomar em consideracdo a necessidade das restricoes e
ponderar os efeitos positivos e negatf/os

(53) Para efeitos de aplicacdo do limiar de quota de mercado de 20%, é necessario
estabelecer se os efeitos negativos da licenca se fazem apenas sentir nos mercados do produto
ou se a licenca tem também efeitos nos mercados da tecnologia ou sobre a concorréncia na
investigacdo e desenvolvimento. No primeiro caso, as quotas de mercado s6 precisam de ser
estabelecidas nos mercados do produto relevantes. No Ultimo caso, devem ser também
estabelecidas as quotas dos mercados da tecnologia ou da inovacéo relevantes. Se neste
altimo caso os dados relativos as quotas de mercado nao se encontrarem disponiveis ou nao
tiverem exactamente uma importancia concorrencial, a zona de seguranca sera estabelecida
tomando em consideracdo o numero de tecnologias ou de entidades de investigacao
concorrentes independentes com 0s activos especializados necessarios. Se a restricdo nao for a
primeira vista anticoncorrencial e existirem quatro ou mais tecnologias ou entidades de
investigacdo concorrentes para além das partes no acordo de licenca, nesse caso o acordo €
abrangido pela zona de seguranca.

3.4 Uma comparacao

(54) A abordagem dos EUA estabelece uma clara distingdo entre os acordos de licenca
concluidos entre dois concorrentes e os acordos concluidos entre ndo concorrentes e tira
conclusdes a partir desta distingdo. A abordagem dos EUA trata de uma forma muito branda
as restricdes que dizem respeito a exploracdo dos préprios DPI, quando o licenciante e o
licenciado ndo sao concorrentes efectivos nem potenciais. Numa situacdo desse tipo,
considera-se que as restricbes respeitantes ao territério, producédo, ambito de utilizacdo e em
certas circunstancias mesmo a fixacdo de precos do licenciado sdo formas legais de o
licenciante tentar maximizar as suas receitas provenientes de DPI. Tal esta em conformidade
com a actual abordagem mais branda dos EUA face a acordos verticais entre ndo concorrentes
em geral, a excepcédo dos casos em que dizem respeito a fixacdo de precos. Embora em geral a
fixacdo vertical de precos seja uma restrig@&o seno ambito do direito da concorréncia dos

EUA e de as orientacdes dos EUA estabelecerem que tal também acontece quando um
licenciante de um DPI de um produto fixa o preco de revenda desse produto para o licenciado,
as orientac6es dos EUA também tornam claro que o titular da patente de um produto pode
fixar numa licenca de producdo o preco das primeiras vendas do licenciado no que diz
respeito ao produto patentedtio

27 W. Tom, pp. 27-28.

2 Esta tenséo explica provavelmente a razéo pela qual esta liberdade de fixar os precos do licenciado foi
limitada em varios acordaos do Tribunal de Justica: ver Tom, p. 38; Gallini & Trebilcock, p. 339;
Orientagbes dos EUA, Secgéo 5.2.
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(55) A abordagem da UE mais rigorosa no que diz respeito as restricdes relativas a

exploracédo dos préprios DPI quando incluidos em acordos entre ndo concorrentes reflecte a
maior importancia que a politica comunitaria no dominio da concorréncia atribui as restricdes

intramarcas em geral e as restricdes territoriais em particular. Considera-se importante

proteger a concorréncia intramarcas, uma vez que os custos de distribuicdo constituem uma
parte substancial do preco final da maior parte dos produtos e a concorréncia entre

distribuidores pode ajudar a reduzir estes custos. Constitui também um reconhecimento do
facto de os licenciados poderem ter uma relacdo de concorréncia hofizdftdhda uma

maior atencdo as restricdes territoriais em especial tendo em conta o objectivo suplementar de
integracdo do mercado que a politica comunitaria em matéria de concorréntia tem

(56) Verificam-se diferencas de politica menos acentuadas no que diz respeito as restricdes
que nao se referem a exploracdo dos proprios DPI, tais como as obrigacbes de
ndo concorréncia e a subordinacdo. As regras em matéria de concorréncia tanto dos EUA
como da UE sao aplicadas a essas restricdes. Nos EUA, o poder de mercado das partes e a
estrutura competitiva do mercadatitrustrelevante sdo tomados em consideracdo no ambito

do principio da razoabilidade. Embora o mesmo seja feito na UE no que diz respeito aos
acordos verticais em geral ao abrigo do Regulamento de isencdo por categoria n.° 2790/99 e
das Orientag@es relativas as restricdes verticais, a ICTT coloca tais restricdes nas listas negra
e cinzenta.

(57) Verificam-se uma vez mais diferencas acentuadas a nivel de politica no que diz
respeito aos acordos de licenca entre concorrentes. A politica dos EUA aplica um limiar de
guota de mercado para a sua zona de seguranca em relacdo a todos os acordos de licenca entre
concorrentes, enquanto a ICTT apenas o faz nos acordos de licenca relativos a empresas
comuns. Outros acordos de licenca entre concorrentes sédo frequentemente excluidos do
ambito de cobertura da ICTT através da aplicacdo de uma abordagem com base em clausulas.
Do mesmo modo, a politica dos EUA aplica uma definicdo mais estreita no que diz respeito
aos casos em gue as empresas sao consideradas concorrentes.

(58) Emresumo, a abordagem dos EUA coloca mais limites as possibilidades de a politica
da concorréncia intervir face a acordos de licenca entre ndo concorrentes. Confere desta forma
uma garantia de certo modo mais vasta de que o licenciante pode explorar o seu DPI quando a
concessdo de licencas se realiza entre ndo concorrentes. Se se partir do principio que a
legislacdo em matéria de DPI aborda o justo equilibrio entre a sobreproteccédo e a
subprotecc¢ao dos esforgos dos inovadores, tal abordagem ajuda a incentivar a inovacéao. Esse
pressuposto pode contudo ndo estar correcto em todos os casos. Do mesmo modo, a diferenca
na abordagem comunitaria ndo deve ser exagerada, uma vez que a politica comunitaria em
matéria de concorréncia permite em muitos casos as mesmas restricbes intramarcas, mas
mantém a possibilidade em circunstancias especificas de intervir quando tal for considerado
necessario. Por ultimo, a abordagem dos EUA é mais coerente no que diz respeito aos acordos
de licenca entre concorrentes.

2 As Orientacbes dos EUA, embora reconhecendo a plidaite de a relacdo entre licenciados ser

horizontal, parecem em grande medida ignorar as consequéncias em termos de concorréncia desta
situacdo pelo facto de terem uma politica muito branda face as restricdes territoriais, desde que o
licenciante e o licenciado ndo sejam concorrentes.

30 Orientac0Oes relativas as restricdes verticais, ponto 7.
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4. ESTUDO SOBRE A APLICACAO DA ICTT

(59) A Comissao realizou um estudo de forma a conseguir uma melhor compreenséo da
forma como as actuais regras tém funcionado desde a sua adopcdo. Foi enviado um
qguestionario a industria e as associacdes de consumidores, a certas empresas de investigacéo
intensiva, a organizacdes especializadas e a gabinetes de advocacia. Para além disso, foi
examinada a experiéncia adquirida pela Comisséo na aplicacéo prética da ICTT. Finalmente,
foi solicitado as autoridades dos Estados-Membros responsaveis pela concorréncia que
fornecessem informacdes sobre as suas praticas actuais no dominio dos acordos de licenca de
DPI. Os resultados deste estudo séo resumidos seguidamente.

4.1 ObservagOes das partes interessadas

(60) O questionario enviado as partes interessadas destinava-se a obter informacfes

factuais que abrangessem tanto o0s principais aspectos como as novas caracteristicas
emergentes das actividades de concessao de licencas de tecnologia, bem como a percepcgao
por terceiros do funcionamento da ICTT. Foram recebidas respostas de empresas individuais

gue representavam uma grande variedade de sectores da industria (por exemplo, electrénica,
engenharia mecéanica, sector automoével, sector farmacéutico, cuidados de saude, sector

qguimico e de produtos alimentares), bem como de associa¢des industriais, organizacdes

especializadas e de gabinetes de advogados

4.1.1 Observacdes relativas as actuais actividades em matéria de concessao de licengas

(61) A maior parte das observagdes indicam que as actividades de concesséao de licengas no
ambito da induUstria mudaram significativamente nos ultimos dez anos, quer de um ponto de
vista qualitativo quer quantitativo. Uma evolucéo deste tipo parece ser particularmente visivel
em determinados sectores (por exemplo, electronica, tecnologias médicas, novos materiais,
bioinformética, nanotecnologia, etc.).

(62) Em termos quantitativos, a maior parte das observacdes sublinham que em geral as
empresas concedem licencas relativamente as suas tecnologias mais frequentemente hoje em
dia do que no passado. Isto parece dizer respeito tanto ao alargamento da gama de tecnologias
licenciadas como ao aumento do numero de licencas concedidas em relacdo a mesma
tecnologia. A necessidade de compensar custos elevados de carteiras de patentes através das
receitas de concessdo de licencas é referida como uma das razdes que explicam esta
tendéncia. Para além disso, certas partes indicam que as actividades relacionadas com a
obtencéo de licengaiqensing-ir) se tornou mais importante dada uma maior necessidade de

novos produtos tecnoldgicos e uma falta de desenvolvimentos internos.

(63) Este aumento das actividades de concessao de licengas parece ser acompanhado por
um aumento geral dos investimentos das empresas em projectos de I&D. As despesas de 1&D
variam consideravelmente nos diferentes sectores industriais. Em relacdo a maior parte das
empresas que responderam ao questionario, 0s custos representam 5% a 10% do seu volume
de negdcios total anual. Em certos sectores (por exemplo, o sector farmacéutico, e o dos
cuidados de saude) tém tendéncia para ser significativamente mais elevados. Apesar de 0s
ganhos com asoyalties representarem geralmente uma pequena fraccdo do volume de

3 Dos 150 questionarios enviados, a Comissédo recebeu respostas de cerca de 1/4 dos inquiridos, quer

directa quer indirectamente através das associacOes industriais. Apesar de as respostas poderem néao
constituir uma amostragem representativa, as informacdes recebidesefam indicacdes Uteis para a
preparacao do presente relatorio e para a consulta publica que se realizara apds a publicagéo.
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negocios total anual das empresas (1% ou menos), fornecem no entanto uma contribuicao
significativa para a recuperacao de investimentos em 1&D.

(64) Para além disso, deve referir-se que algumas empresas elaboraram recentemente
estratégias de concessdo de patentes mais estruturadas, em resposta a maior importancia da
propriedade dos DPI e da concesséo de licencas a fim de manterem uma posi¢cdo no mercado.
Embora a utilizagdo tradicional de DPI consistisse em impedir os concorrentes de utilizarem
uma inovacao protegida, a sua utilizacdo expandiu-se agora a fim de incluir estratégias
comerciais mais diversas. Estas incluem o bloqueamento de areas completas a concorréncia
(estratégias de bloqueio) e a utilizacdo de patentes a fim de criar normas industriais. Uma vez
gue muitas empresas consideram cada vez mais os seus DPI activos comerciaveis, a gestao de
DPI e de carteiras de patentes tém agora tendéncia para constituir uma parte importante das
estratégias comerciais. Relativamente a este aspecto, alguns comentadores consideram que
existe uma tendéncia para que o conhecimento se torne menos disponivel ao publico e seja
mais protegido por DPI.

(65) Uma organizacao € da opinido que existe, pelo contrario, uma diminuicdo geral nas
actividades de concessao de licencas na Comunidade, apesar de existir um aumento de
concessao de licencas por parte de entidades educativas. Essa reducao reflectiria alteragdes
tais como a passagem do sector da transformacdo e da investigacdo para mercados no
estrangeiro. Simultaneamente, as organizacdes publicas de investigacdo e os institutos de
ensino superior parecem compreender que as informag¢des que anteriormente colocavam no
dominio publico podem ter um certo valor e estdo por conseguinte a procurar protegé-las
sempre que possivel e gerir a propriedade intelectual dai resultante através de empresas de
multiplicagc&o (“spin-out”).

(66) Em principio, todas as observacbes parecem indicar que, em comparacao com a

concesséo de licencas, uma venda a titulo definitivo de DPI continua a ser uma opc¢éao residual

para os titulares de DPI. Alguns observadores sugerem que as cessdes representariam
aproximadamente 20% das transacc¢Oes globais relativas aos DPI, sendo os restantes 80%
representados pela concesséo de licengas. As receitas provenierdgaliies inferiores ao

custo de manutencéo e proteccdo dos DPI, uma baixa probabilidade de éxito no mercado e a
saida do mercado por parte do titular da DPI constituem as principais razdes pelas quais as

empresas escolheriam ceder os seus DPI em vez de conceder uma licenga.

(67) De um ponto de vista qualitativo, a maior parte das observacdes indicam que tanto a
natureza como os tipos de acordos de licenca evoluiram consideravelmente nos ultimos anos.
Em especial, acentua-se que sao agora necessarios mais esforcos de cooperacdo conjunta e
acordos de licengca mais complexos a fim de acompanhar a maior complexidade das novas
tecnologias. Estas resultam frequentemente de conhecimentos e abordagens
multidisciplinares, que exigem que as empresas colaborem a fim de tirar partido de
capacidades complementares detidas por outras empresas ou por organizacdes publicas de
investigacdo. Assim, por exemplo, os programas de concessao de licencas em pacotes, 0s
agrupamentos de tecnologia e a concessao de licencas cruzadas tornaram-se mais frequentes,
igualmente a fim de ter em conta uma proliferacdo de patentes de bloqueio realizada por
muitos proprietarios a nivel internacional.

(68) Para além disso, as actividades de concesséo de licengas parecem ter-se tornado mais
globais nos ultimos anos. Em especial, a tendéncia para a globalizacdo e as alteracfes
resultantes das estratégias comerciais das empresas afectaram igualmente o dominio da 1&D.
Grandes empresas que ja ha muitos anos tinham instalacdes de transformacéo espalhadas por
varios paises estdo agora também a tornar mais internacionais as suas actividades de
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investigacdo. Para além disso, alguns importantes “projectos mundiais” (por exemplo, a
estacdo espacial internacional, o projecto do genoma humano, a investigacdo médica, a
investigacdo oceanogréfica e climéatica, a energia e as telecomunicagdes) envolvem todas uma
consideravel colaboracéo a nivel internacional.

(69) No que diz respeito ao tipo de DPI, as patentes e o saber-fazer, sdo geralmente
considerados como os acordos de concessédo de licencas mais relevantes. As licencas de
direitos de autor sdo frequentemente consideradas importantes, especialmente para o0s
programas informaticos e para as invengfes aplicadas a informatica. As licengas dos modelos

e desenhos sdo consideradas importantes para determinados sectores e menos para outros. As
marcas sdo muitas vezes também complementares das licencas de saber-fazer ou dos acordos
de distribuigéo ou transformagao.

(70) As respostas recebidas pela Comissao revelam também uma certa evolugéo no que diz
respeito as razbes que podem levar um titular de DPIl a conceder uma licenca ou um
fabricante a obter uma licenca. Quanto aos titulares de DPI, existem justificacdes tradicionais
para a concessdo de licengas, tais como a entrada num novo mercado do produto ou a
oportunidade de conjugar capacidades de producéo complementares, especialmente quando o
licenciante ndo tem activos de producédo. Para além disso, os licenciantes estdo cada vez mais
a dar importancia a possibilidade de criarem através da concessao de licencas uma nova
norma industrial, organizar um agrupamento tecnolégico ou conceder licencas em pacotes,
clarificar posicfes de bloqueio e solucionar litigios resultantes da sobreposicdo de patentes.
Um conhecimento insuficiente das condigcdes do mercado local ou a falta de capacidade de
distribuicdo ou de comercializagdo parecem ser considerados menos importantes para a
concessdo de uma licenca. Algumas observacfes indicam também que as actividades de
concessao de licencalicénsing-ouf se relacionam com o objectivo de obter economias de
escala ou de gama, ou a manutencéo de uma posicao de mercado para a sua propria tecnologia
ou ainda a partilha de riscos associados a sua exploragéo.

(71) No que se refere aos licenciados, o incentivo mais forte de adquirir uma licenca parece
ser agrupar capacidades complementares com um titular de DPI cuja tecnologia pode permitir
ao licenciado entrar num novo mercado do produto ou manter uma posi¢cao de concorréncia
reduzindo simultaneamente o0s seus custos. Tal é especialmente verdadeiro quando o
licenciado tem o seu proprio desenvolvimento bloqueado por DPI de terceiros ou considera
que desenvolver ele proprio é mais dispendioso do que obter a tecnologia de terceiros.
Litigios efectivos ou potenciais em relacdo a accbes de sobreposicdo de patentes e a
oportunidade de clarificar posicdes de bloqueio sédo frequentemente citados como factores
importante¥. Certas observacdes indicam que as actividades de obtencao de licencas podem
também estar relacionadas com a criagdo de uma nova norma industrial, a organiza¢do de um

agrupamento de patentes ou a obtencdo de economias de escala ou de gama.

(72) Para além disso, os titulares de DPI parecem em geral mais predispostos a conceder
licengas a empresas ndo concorrentes para evitar reforcar os seus concorrentes, excepto
guando a concessao de licencas se destina a resolver litigios efectivos ou potenciais em
relacdo a patentes em conflito. Por outro lado, para os licenciados o tipo de parceiro parece
ser menos relevante, resultando os seus incentivos mais da natureza da tecnologia licenciada
do que da posicao competitiva do titular da tecnologia.

32 Considera-se que os DPI se encontram numa situacéo de bloqueio mutuo se os titulares ndo poderem

explorar os seus proprios DPI sem infringir os DPI do outro.
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(73) Finalmente, no que se refere a natureza dos investimentos actualmente envolvidos em
operagcbes de concessao de licencas, as observacdes recebidas sugerem que 0S custos
suportados por licenciantes especificos a concessao da licencga (isto €, excluindo os custos de
I&D), dizem principalmente respeito a protec¢éo da tecnologia licenciada (litigios relativos a
infraccdes, etc.) e aos seus sucessivos melhoramentos e formacéo de pessoal. Os custos dos
licenciados incluem os pagamentosrdgaltiese os investimentos destinados a melhorar a
tecnologia licenciada, a comercializacdo e a publicidade dos produtos licenciados e, em
menor extensdo, 0s servicos a clientes, a formacdo de distribuidores ou a substituicdo de
activos de producéo corpéreos.

4.1.2 Observacoes relativas a ICTT

(74) Foi igualmente solicitado as partes interessadas que fornecessem observacdes
relativamente ao funcionamento da ICTT. As questdes foram de natureza geral e
destinavam-se essencialmente a:

- identificar as dificuldades e as desvantagens experimentadas pela indUstria na aplicacdo da
ICTT;

- avaliar se os objectivos de politica basicos subjacentes a ICTT (isto €, o desenvolvimento e a
ampla divulgagéo da inovagcdo em toda a Comunidade protegendo simultaneamente uma
concorréncia efectiva a nivel de produtos tecnologicamente novos ou melhorados) foram
cumpridos na pratica; e

- apreciar se a actual abordagem da Comissdo em relacdo a concessdo de licencas de
tecnologia deveria ser revista.

O questionario centrou-se também em questdes especificas relativas as disposicdes
individuais da ICTT. Os pontos de vista expressos em resposta a estas questdes especificas
sdo tomados em consideracao na Seccao 5 do presente relatério. Em geral, a vasta maioria de
observacdes sublinha que, apesar de certas vantagens, a ICTT apresenta algumas deficiéncias
essenciais.

(75) Por um lado, todos os comentadores reconhecem que a ICTT tem a vantagem de ser
mais vasta em ambito e mais facil de aplicar do que as anteriores isen¢des por categoria
relativas a concesséo de licencas de saber-fazer e de patentes. Alguns exprimem igualmente o
ponto de vista de que, sendo muito especifica no que ndo é permitido (isto €, uma lista negra
abrangente) a ICTT tem o mérito de proporcionar seguranca juridica. Alguns inquiridos
sublinham também que a auséncia de limiares de quotas de mercado facilita a aplicacdo da
isencdo por categoria. Finalmente, foi igualmente observado que a ICTT é por vezes utilizada
como orientagao.

(76) Por outro lado, a critica suscitada contra a actual abordagem centra-se nos seguintes
aspectos:

- a ICTT é considerada demasiado formalista e rigida. Este facto tornou-se especialmente
evidente quando comparada com a nova geracado de isencfes por categoria no dominio das
restricbes verticais e dos acordos de cooperacdo horizontal. Em especial, a estrutura da ICTT
€ considerada demasiado complexa. Para além disso, as listas de clausulas isentas, clausulas
da lista branca, cldusulas da lista negra e exclusdes tém o efeito de colocar as empresas num
colete de forcas juridico que pode desincentivar a divulgacdo de tecnologias ou dissuadir
operacbes mais eficientes. E igualmente considerado pouco claro o modo como o a&mbito de
aplicacdo da ICTT se articula com os Regulament&®658/2000 relativo aos acordos de
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especializacdo, 2659/2000 relativo aos acordos de I&D e 2790/1999 relativo aos acordos
verticais;

- certas disposi¢cOes sédo consideradas demasiado pormenorizadas e frequentemente confusas,
tendo como resultado que por vezes subsistem dldvidas quanto a aplicacdo da isencdo. Em
especial, a interpretacdo de certos conceitos de base parece pouco clara. Por exemplo, a ICTT
nao distingue claramente entre “melhoramento” da tecnologia licenciada e “nova” tecnologia
incluindo um avancgo essencial, tendo como resultado que os limites de duracdo impostos pela
ICTT em relacdo aos acordos de licenca sdo dificeis de aplicar. Um outro exemplo é a
definicdo de saber-fazer, que ndo € a mesma do que a das novas isengdes por categoria
verticais e horizontais. O mesmo é observado em relacdo a definicdo de “concorrente”, que
nao estd em conformidade com legislacdo mais recente;

-a ICTT tem um ambito demasiado estreito e ndo abrange algumas préticas de concessao de
licencas comuns, de forma que muitos acordos devem ser notificados a Comissao. Em
especial, uma vez que o Regulamento ndo abrange licencas que envolvem mais de duas
partes, os agrupamentos de tecnologia multilateral e as licengcas em pacotes multipartes que
envolvem empresas titulares de DPI complementares os mesmos sé@o excluidos do beneficio
da isencdo por categoria. Do mesmo modo, o facto de o Regulamento sé abranger DPI nao
relativos a patentes, tais como os direitos de autor, os direitos de desenhos e modelos e as
marcas, quando sdo acessorias a uma licenca de patente coloca muitos acordos, especialmente
licencas de direitos de autor relativos a programas informaticos, numa situacdo de incerteza
juridica. Relativamente a este aspecto, alguns comentadores indicam que recorrem
frequentemente a ICTT como orientagdo para a apreciacdo de acordos de concessdo de
licencas nao relativos a patentes no ambito do artigo 81°;

- As actuais regras centram-se demasiado nas clausulas de exclusividade territorial. Para
além disso, excluem certos acordos de concesséao de licencas comuns do beneficio da isencéo
por categoria sem qualquer justificacdo econ6mica solida. Em especial, alguns comentadores
alegam que a ICTT contém uma lista demasiado longa de restricdes (por exemplo, obrigacdes
de n&o concorréncia, subordinacdo, restricbes de quantidade incluindo licencas para
determinadas instalagdes, certas formas de licencas de retrocessdo), que se presumem ser
ilegais ou que sao consideradas altamente suspeitas mesmo quando as partes ndo dispdem de
poder de mercado e tém uma relacéo vertical;

- a utilidade do procedimento de oposicdo nos temos do artigo 4° da |GTlVidosa.

Em geral, as empresas parecem relutantes em se servirem desta possibilidade, uma vez que
preferem ndo divulgar os seus acordos, devido as situacdes a que tal procedimento se pode
aplicar nem sempre serem claramente especificadas ou para evitarem 0 encargo
administrativo de uma notificacao.

(77) De acordo com o que precede, uma grande maioria de observacoes sugere que a ICTT
cumpre 0s seus objectivos previstos apenas de uma forma limitada.

(78) Quando as partes conseguem modelar os seus acordos de forma a se integrarem no
enquadramento da isencdo por categoria, a seguranca juridica que lhes é proporcionada pelo
Regulamento tem um impacto positivo no desenvolvimento e na divulgagédo da tecnologia.
Contudo, dado o seu caracter formalista e imperativo, alega-se igualmente que as actuais
regras nao incentivam novas formas de concesséo de licengas (por exemplo, licencas em
pacotes multipartes, concessao de licencas a empresas comuns) e novas abordagens para a
transferéncia de tecnologia (por exemplo, obrigagdes de ndo concorréncia a fim de proteger o
saber-fazer transferido para o licenciado, associacéo de uma licenga DPI com fornecimento de
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produtos ndo patenteados). A auséncia de clareza do Regulamento funciona também como um
desincentivo & concessao de licengas. Alguns comentadores observam que a longa lista de
restricdes graves actualmente incluida na ICTT é o resultado de uma abordagem que ndo toma
suficientemente em consideracao o poder de mercado das partes e a concorréncia intermarcas.
Alega-se que uma abordagem mais economicista conduziria a um sistema menos rigido de
acordos de concesséo de licengas e, por conseguinte, a uma maior divulgagéo da tecnologia.

(79) Embora a abordagem imperativa da ICTT se destinasse claramente a proteger a
concorréncia efectiva, ndo é certo que tenha alcancado plenamente esse objectivo. Por um
lado, nota-se que o cumprimento das condicbes do Regulamento funciona como um colete de
forcas relativamente as partes contratantes e como um desincentivo a divulgacdo de novas
tecnologias. Como resultado, pode impedir ou atrasar a entrada no mercado de novos
concorrentes. Por outro lado, alguns comentadores consideram que, uma vez que a ICTT nao
toma em consideracdo o poder de mercado das partes nem a relacdo concorrencial entre o
licenciante e o licenciado, pode abranger restricdes que beneficiam empresas poderosas ou
mesmo dominantes, em detrimento de clientes e de pequenas e médias empresas.

(80) Em conclusao, as respostas enviadas ao questionario da Comissao sugerem em geral
uma revisdo aprofundada da ICTT.

(81) No que diz respeito a este aspecto, a maior parte das observacdes insistem na
necessidade de prosseguir uma simplificacdo e uma clarificacéo radicais das actuais regras em
conformidade com as orientagcbes estabelecidas nas novas isengfes por categoria
relativamente as restricdes verticais e aos acordos de cooperacdo horizontal. Tal implicaria,
em especial, a adop¢édo de uma nova isengado por categoria que abranja uma gama mais vasta
de acordos de licenga, a rejeicdo da abordagem da lista branca e da lista cinzenta (juntamente
com o processo de oposicdo associado) e uma reducao da actual lista de restricdes graves.
Para além disso, seria bem recebida a adopcéo de orientacbes especificas que clarifiquem
determinadas questdes-chave.

(82) Muitas observacdes salientam, contudo, que a introducéo de um limiar de quotas de
mercado se repercutiria sobre a inovagao e a concesséao de licengas, uma vez que deixaria de
existir uma proteccdo se e quando a invencéo licenciada se tornasse um éxito no mercado.
Considera-se que tal é especialmente verdadeiro se um limiar de quotas de mercado fosse
aplicado a mercados de tecnologia em oposicdo a mercados do produto efectivos. Definir
mercados relevantes e calcular quotas de mercado suscitaria dificuldades especificas no
ambito da concesséao de licencgas de tecnologia. Os mesmos comentadores acrescentam que as
guestdes relativas ao poder de mercado sao suficientemente abordadas no artigo 82° e na
correspondente jurisprudéncia do Tribunal de Justica das Comunidades Europeias. E feita
referéncia em especial ao acordeetrapak®. Por outro lado, outras observacées consideram

gue actualmente a abordagem da Comissao relativamente a concesséao de licencas no dominio
da tecnologia ndo toma suficientemente em consideracao as questdes do poder de mercado e
da concorréncia intermarcas e sublinha que estas duas questdes sao fundamentais para uma
apreciacdo adequada do impacto de tais acordos sobre a concorréncia.

3 Tetra Pak/Comiss&o [1990] Col. 11-309.
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(83) Finalmente, é sugerido que outros DPI, incluindo os direitos de autor, os direitos de
desenhos e modelos e as marcas, devem ser abrangidos por uma isenc¢ao por categoria quadro
desde que seja adoptada uma abordagem mais flexivel. Tal extensao seria do interesse da
seguranca juridica e melhoraria a coeréncia no dominio da concesséao de licencas de DPI. Este
ponto de vista é contestado noutras observacdes, que consideram que as questdes de pratica
comercial e de politica publica implicadas na concessé@o de licengas de obras literarias ndo
informatizadas, de obras artisticas, de marcas e de bases de dados sdo muito diferentes das
incluidas na transferéncia de tecnologia.

4.2 A prética de aplicacdo da legislacao por parte da Comissao
4.2.1 Estatisticas

(84) Durante o periodo de 1996 a 2000, a Comissao registou aproximadamente 140 novos

casos relativos a aplicacdo do artigo 81° e/ou do artigo 82° a praticas que envolviam o
exercicio de DPI.

(85) Esse valor inclui todos os casos cujo centro de gravidade era quer a concessao de
licencas de DPI entre empresas para efeitos de fabrico de bens ou servigos, quer um
comportamento alegadamente abusivo por parte do titular de DPI ou dos seus licenciados.
N&o inclui contudo os casos em que a concessao de licencas de DPI ndo constituia o objecto
principal da prética (isto é, determinados acordos verticais tais como os acordos de franquia e
de especializacdo) ou dizia respeito ao desenvolvimento e a exploracdo conjunta de DPI
resultantes de acordos de 1&D.

(86) Se compararmos com o periodo de 5 anos de 1991 a 1995, durante o qual o niUmero de
novos casos de DPI ndo ultrapassou 120, a carga de trabalho da Comissdo neste dominio
revelou um aumento de cerca de 16%.

(87) Considerando que foi dado inicio a aproximadamente 2029 processos no que diz
respeito a aplicacao dos artigos 81° e 82° durante o periodo de 1996 a 2000, as categorias
supramencionadas de processos de DPI representaram aproximadamente 7% da carga de
trabalho total da Comissédo no domimiotitrust

(88) Uma reparticdo por tipo de DPI revela que a maioria dos processos a que foi dado
inicio durante os ultimos 5 anos diziam respeito a licencas de patentes e/ou licencas de
saber-fazer (56%). Os processos cujo objecto principal era o exercicio ou a concessao de
licencas de direitos de autor representaram cerca de 22% de todos os casos de DPI. Este grupo
inclui procedimentos relativos a licencas de conteudo (por exemplo, reproducdo mecéanica de
obras musicais), direitos de representacao (por exemplo, licengas de radiodifusdo, acordos que
implicam sociedades de autores) e transferéncias de tecnologias com base em direitos de autor
(por exemplo, licencas de programas informéticos, invencdes aplicadas a informatica). As
licencas relativas as marcas para efeitos de producéo representaram aproximadamente 19% da
totalidade de casos de DPI. Neste grupo, cerca de metade dos procedimentos referiram-se a
licencas de marca puras e a outra metade dizia respeito a opera¢cdes em que uma marca era
licenciada em relacdo com o saber-fazer. Finalmente, os restantes 3% referiam-se a casos
relativos a outros tipos de DPI (em especial, licencas de direitos de desenhos e modelos e
acesso a bases de dados protegidas).
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(89) No que diz respeito a origem dos procedimentos, a grande maioria dos casos teve
origem em notificacées relativas a aplicacdo do artigo 81° (75%), enquanto a parte
restante (25%) foi resultado de denuncias ou de processos ex-officio que envolviam a
aplicacao dos artigos 81° e 82°.

(90) Raros foram os exemplos em que as partes notificantes utilizaram o processo de
oposicao previsto no artigo 4° da ICTT. Na realidade, a aplicacdo deste processo foi solicitada
apenas em 5% de todas as notificacdes relativas a patentes e/ou licencas de saber-fazer. Para
além disso, a Comissao nunca aplicou o procedimento de retirada nos termos do artigo 7° da
ICTT.

4.2.2 Questbes suscitadas nas notificacbes

(91) Se considerarmos as razdes que levaram as partes a notificarem os seus acordos, pode
observar-se o seguinte.

(92) Em primeiro lugar um grande numero de notificagbes dizia respeito a acordos de
licenca que por varias razbes ndo eram abrangidos pelo ambito de aplicacdo da ICTT. Tal
aconteceu por exemplo quando:

- a licenca tinha por objecto principal DPI que ndo se referiam a uma patente ou
saber-fazer, ou

- o acordo foi celebrado entre mais de duas partes (por exemplo, acordos de
agrupamento, pacotes de licencas, programas de concesséao de licencas multipartes); ou

- o acordo foi estruturado de maneira que nao se ajustava a forma definida no artigo 1°
da ICTT (por exemplo, licengas ndo exclusivas); ou

- as partes acordaram em tipos de cooperacdo mais complexos (por exemplo, licencas
de DPI no contexto da criagcdo de uma empresa comum, concessao de licencas associada a
actividades de marketing conjunto).

(93) Em segundo lugaras notificacdes foram também frequentemente efectuadas quando

as partes nao tinham certezas quanto a aplicacdo da isencao por categoria ou a interpretacao
das suas clausulas. Considera-se por exemplo dificil apreciar se as disposicoes relativas as
marcas nos acordos de fabrico que envolvem a transferéncia de saber-fazer sdo acessoérias ou
ndo. Foram também levantadas questdes em relacdo a cobertura pela ICTT de acordos que
limitam a actividade do licenciado no que diz respeito ao desenvolvimento de um produto e
que excluem actividades de fabrico. As actuais regras criaram também problemas de
interpretacdo em relacdo a determinados acordos que contém disposicdes de retrocessao,
proibicdes de exportacéo ou restricbes que limitam a exploracdo da tecnologia licenciada a
determinadas unidades de producdo especificadas (denominadas ‘licencas para uma
determinada instalacdo”). Para além disso, em casos de acordos que solucionam litigios em
relacdo a alegadas infrac¢cdes a patentes, as partes optaram por notificar a fim de evitar
gualquer eventuais duvidas quanto a legalidade das suas transaccoes.

(94) Em terceiro lugay uma parte significativa das notificacoes diziam respeito a acordos
que incluiam clausulas nao expressamente isentas (clausulas cinzentas). Exemplos relevantes
incluem acordos com condicbes sobre pagamentosoyldties ou restricdes relativas ao
dominio de utiliacdo ndo abrangidas pelo teor da ICTT, bem como clausulas de reparticdo de
clientes, disposi¢cdes de ndo contestacdo e subordinacgao.

26



(95) Em quarto lugay em alguns casos as partes procuraram obter uma isencao individual
para acordos que incluiam clausulas expressamente excluidas da isencé@o por categoria (por
exemplo, clausulas negras, tais como obrigacées de ndo concorréncia, manutencdo de precos
de revenda relativamente a produtos licenciados, exclusividade territorial que excedia 0s
prazos previstos no artigo 1° da ICTT).

(96) Uma analise das notificacBes tratadas pela Comissao durante o periodo de referéncia
revela que a grande maioria foi autorizada através de um oficio de arquivamento sem
quaisquer outras medidas. Apenas em poucos casos foram adoptadas decisbes formais, e que
diziam respeito a licencas ndao exclusivas que impunham proibicoes de exportacdo aos
licenciadod’, acordos de concessdo de licencas que faziam parte de acordos de empresas
comung® e licencas exclusivas de direitos de radiodifu¥5o.

(97) A certos casos foi dada publicidade quer através da publicacdo de uma comunicacéo
nos termos do n.° 3 do artigo 19° do Regulamento n.° 17 quer através de comunicados de
imprensa tendo em conta a sua importancia econémica ou o seu significado para a politica da
concorréncid/ Apenas um namero limitado de notificacdes deu origem a problemas em
termos de concorréncia e foram autorizadas pela Comissdo na sequéncia de alteracbes dos
acordos iniciais®

4.2.3 Questdes suscitadas em denuncias e em processos ex-officio

(98) Se observarmos as questdes de concorréncia suscitadas no contexto de dendncias e de
processos ex-officio tratadas pela Comissdo durante o periodo de referéncia poderemos
observar o seguinte.

3 Decisdo de 14 de Dezembro de 1998 no proc&ssasoyJO n.° L 4 de 8.1.1999.
% Decisdo de 14 de Setembro de 1999 no proc&seral Electric Aircraft Engines/Pratt & Whitngy

JO n.° L 58 de 3.3.2000, decisédo de 17 de Julho de 1996 no prdessaix/Global OneJO n.° L 239

de 19.9.1996 e decisdo de 15 de Setembro de 1999 no prddetisio Interactive Broadcasting/Open

JOn.°L 312 de 6.12.1999.
36 Deciséo de 3 de Marco de 1999 no proceBstgvision par satelliteJO n.° L 90 de 2.4.1999.
37 Ver em especial 0os seguintes proces$ddBEG-2 que dizia respeito a um programa de licenca de
patentes essencial para a aplicacdo de uma norma industrial para a transmissdo e armazenamento de
sinais video (IP/98/1155 de 18.12.199B)/D, que dizia respeito a criacdo de uma licenca de carteira
de patentes que dava acesso a patentes essenciais na tecnologia digital de discos versateis (IP/00/1135
de 9.10.2000)lBOS,que diz respeito a uma licenca multipartes para a utilizacdo de uma tecnologia que
associa os sistemas informaticos de varios bancos (Relatério da Concorréncia 1996, p. 145);
Michelin/Continentalgue implicava uma licenca de marca associada a criagcdo de uma empresa comum
(Relatorio da Concorréncia de 1997, p. 140).
Ver em especial os seguintes process@snon/Kodak que implicava uma cooperagdo entre
concorrentes para a criacao de norma industrial baseada num novo sistemaa fotografico avancado (JO C
330 de 1.11.1997 e Relatério da Concorréncia de 1998, p. $4Wy que dizia respeito a uma rede de
acordos de concessdo de licencas que autorizava o licenciante a restringir a possibilidade de os
licenciados concorrerem no mercado em relacdo aos produtos (jogos de video) compativeis com o seu
equipamento (consolas de jogos de video) (Relatério da Concorréncia de 1998, plyth6)Texaco
Holdings/Preemque dizia respeito a uma licenca para uma tecnologia de producdo de lubrificantes
acordada no contexto da (mas ndo acesséria a) criacdo de uma empresa comum (Relatério da
Concorréncia de 1997, p. 13Bripps/Tuborgyelativo a uma licenca de marca e de saber-fazer para o
fabrico de cerveja entre dois concorrentes (Relatorio da Concorréncia de 1998, p. 161).
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(99) No que diz respeito a aplicacao do artigo 81°, as questdes mais recorrentes incluem:

- acordos que restringem a concorréncia horizontal entre concorrentes efectivos ou
potenciais; estas situacdes abrangem em especial uma alegada reparticdo dos mercados entre
titulares de DPI concorrentes através de acordos de licencas cruzadas ou de programas de
concessao de licencas multipartes;

- acordos que restringem a possibilidade de o licenciado entrar em concorréncia com o
licenciante em &reas ndo directamente relacionadas com o DPI licenciado (por exemplo,
pagamentos deyaltiesque se estendem a produtos fabricados pelo licenciado com base na
sua propria tecnologia);

- acordos que afastam titulares de DPI concorrentes do mercado em relacéo a produtos
licenciados, incluindo tentativas de monopolizar um sector através de acordos que
estabelecem uma nova norma industrial,

- licencas exclusivas que afastam os fornecedores concorrentes do licenciante do
mercado dos produtos licenciados;

- acordos que estabelecem quotas de producdo ou que limitam a exploragcdo da
tecnologia licenciada a um determinado local de producéo;

- acordos que restringem importacdes e/ou exportacdes pelos licenciados ou que
impedem o comércio paralelo;

- agrupamentos de patente ou formas semelhantes de pacotes de licencas DPI,
especialmente em relagdo a agrupamentos que abrangem patentes ndo essenciais ou que
proporcionam obrigacdes de retrocessao extensivas em relagdo aos membros.

(100) No que diz respeito a aplicacdo do artigo®82s questdes mais recorrentes incluem:

- recusas unilaterais de conceder licencas tendo em vista excluir concorrentes de
mercados a jusante ou vizinhos ou impedir concorrentes de fabricarem produtos compativeis
com o produto/equipamento dominante do titular da DPI;

- tentativas por parte de uma empresa dominante de alargar o seu dominio a mercados a
jusante ou vizinhos através de préticas abusivas de concessao de licencas (por exemplo;
praticas de incentivo, subordinagao);

- fixacao de precos excessivos ou condi¢cdes discriminatdrias em licencas DPI;
- manipulagéo da fixagcdo de normas através de reclamacdes tardias de DPI essenciais;

- imposicdo de cldusulas de ndo contestacdo a fim de evitar que os licenciados
obtenham os seus proprios DPI,

- pedidos sistematicos de patentes de bloqueio;

- litigios abusivos de infrac¢édo a patentes;

3 O presente relatdrio trata apenas de questdes relativas & aplica¢do do artigo 81° as licencas DPI. E feita

referéncia ao artigo 82°, uma vez que as denuncias e os proegssiicioenvolvem frequentemente a
aplicacdo das duas disposicoes.
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- abusos de direitos destinados a impedir ou atrasar a entrada no mercado de fabricantes
de produtos genéricos (sector farmacéutico).

(101) Uma andlise das denuncias e dos processos ex-officio encerrados durante o periodo de
referéncia revela que, em alguns casos, estes conduziram a investigacdes aprofundadas no
ambito do artigo 81° seguidas de uma alteracdo dos acordos enf®causa aplicacdo de
solucdes no Aambito do artigo 82°. Noutros casos, 0s processos ex-officio foram
simplesmente abandonados ou as denuncias retiradas ap6s uma investigacdo preliminar.
Outros casos conduziram & adopcéo de decisdes que rejeitaram as deiuncias.

4.2.4  Observacoes finais

(102) Varios indicios resultantes da andlise das praticas da Comisséo estdo em conformidade
com as observacgdes apresentadas pelas partes interessadas no contexto da investigacao.

(103) Apesar das melhorias introduzidas nas anteriores isengfes por categoria relativas as
licengcas de patente e saber-fazer, a ICTT ndo conseguiu diminuir o nimero de notificagoes
relativas a DPI. O facto de uma grande parte das notificagbes ndo suscitarem quaisquer
preocupacdes graves em termos de concorréncia significa que as actividades e 0s recursos
relativos a aplicacdo da legislacdo pela Comissdo se destinaram mais a garantir a seguranca
juridica das empresas do que a proteger a concorréncia. Tal pode ser em parte atribuido ao
ambito de aplicacéo estreito da actual ICTT, que parece cada vez mais inadequado para
reflectir a complexidade dos modernos acordos de concessdo de licengas (por exemplo,
acordos de agrupamento), bem como a incerteza e as ambiguidades que rodeiam a
interpretacdo de determinadas disposicdes. Para além disso, a abordagem das clausulas
brancas e cinzentas subjacentes a ICTT e o colete de forcas dai resultante imposto a industria,
podem ter tido o efeito quer de obrigar as partes a celebrar acordos menos adequados e
eventualmente menos eficientes quer de forca-las a suportar os custos administrativas de uma
notificacdo. Para além disso, a Comissdo autorizou alguns acordos que incluiam algumas

40 Ver em especial os seguintes processdisrosoft Internet Explorer Licensingm que a questédo era o

encerramento do mercado dos programas informaticos de navegacao na Internet a concorrentes causado
por obrigacdes de ndo concorréncia e de obrigacdo de compra de quantidades aos licenciados (Relatério
da Concorréncia de 1999, p. 163ggae Nintendg em que foram impostas solucdes a fim de garantir a
concorréncia no fornecimento de produtos compativeis com o equipamento do licenciante (Relatério da
Concorréncia de 1997, p. 148icrosoft/Santa Cruz Operatiorem que foram levantadas objec¢des
contra obrigacdes que restringiam a possibilidade de o licenciado explorar a sua prépria tecnologia para
entrar em concorréncia com o licenciante no fornecimento de sistemas operativos destinados a postos de
trabalho e a servidores (Relatério da Concorréncia de 1997, p. 140).

Ver em especial os seguintes processos: decisédo de 3 de Julho de 2001 no DE$SIS (medidas
provisorias) relativamente a recusa de conceder licencas a uma grelha com direitos de autor (mapa) da
Alemanha utilizada para apresentar dados relativos as vendas regionais de produtos farmacéuticos, que
foi considerada norma pela industria farmacéutica (ainda nédo publicada; por decisdo de 26 de Outubro
de 2001, o Presidente do TPI suspendeu a execucdo desta directiva até ao Tribunal ter proferido a
sentenca na accdo principal);T/Belgacomrelativo a fixacdo de precos excessivos e a condicbes
discriminatorias para o acesso a dados protegidos (Relatério da Concorréncia de 1997, p. 164).

Ver em especial os seguintes processiicroleader/Microsoft, que levanta a questdo do néo
esgotamento de um direito de autor no que diz respeito a programas informaticos importados de paises
terceiros (Relatério da Concorréncia de 1998, p. 1##p-Lab/Ricoh em que a existéncia de uma
posicdo dominante detida pelo titular de um direito de desenhos e modelos num pés-mercado néo foi
considerada provada (Relatério da Concorréncia de 1999, p. M6#uropean Broadcasting Uniam

Canal Satelliteem que os autores das dendncias contestaram certas licengas exclusivas de direitos de
radiodifusdo ao abrigo do artigo 81° (Relatério da Concorréncia de 1999, p.167 e 168);
Vickers/Rolls-Royceielativo as restricbes a concessao de sublicencas no ambito de uma licenca de
marca (Relatério da Concorréncia de 1998, p. 168).
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restricdes das listas de clausulas negras ou cinzentas (por exemplo, obrigacdes de
nao concorréncia e subordinacao), principalmente tendo em conta a presenca relativamente
fraca das partes no mercado. Isto parece indicar que a ICTT ndo é suficientemente exacta na
identificacdo de quais as restricbes que devem ser consideradas graves, que podem
eventualmente dissuadir acordos de concesséao de licengas eficientes.

(104) Contudo, a analise anterior revela também que certos casos, principalmente

comunicados a Comissdo por autores de denlncias, revelaram questdes problematicas,
especialmente quando os acordos de concessdo de licencas foram concluidos entre
concorrentes com poder de mercado ou quando licenciantes ou licenciados poderosos
impuseram restricbes ndo associadas aos DPI licenciados. Para além disso, em casos
excepcionais, a exclusividade associada a um DPI foi ultrapassada pelas regras em matéria de
concorréncia tendo em vista impedir abusos de uma posicdo dominante. Estes indicios

sugerem que qualquer eventual revisdo da ICTT deve ponderar cuidadosamente esses riscos
em termos de concorréncia.

4.3 Politica de concorréncia dos Estados-Membros no dominio dos DPI

(105) Tal como indicado supra, a Comissao convidou as autoridades responsaveis pela
concorréncia dos Estados-Membros a fornecerem informacdes quanto as suas praticas actuais
na area dos acordos de concesséo de licencas de transferéncia de tecnologia e de propriedade
intelectual.

(106) Em resposta, algumas autoridades nacionais responsaveis pela concorréncia indicaram
a existéncia, nos seus Estados-Membros, de regras nacionais especificas em matéria de
concorréncia aplicaveis aos acordos de transferéncia de tecnologia, incluindo isencdes por

categoria semelhantes a ICTT. Outros Estados-Membros ndo adoptaram qualquer legislacéao
especial mas seguiram uma abordagem casuistica.

(107) Apesar da especificidade das diferentes legislagbes nacionais, a maior parte das

autoridades nacionais responsaveis pela concorréncia salientaram que, em geral, a apreciacao
dos acordos de concessao de licencas de DPI no ambito das regras nacionais em matéria de
concorréncia é coerente com as regras comunitarias na mesma matéria € com a pratica

desenvolvida pela Comissédo. Contudo, foram igualmente apontadas algumas caracteristicas
distintivas.

(108) Uma diferenca é que o objectivo do mercado Unico, que é relevante no ambito das
regras comunitarias em matéria de concorréncia, ndo desempenha normalmente qualquer
papel a nivel nacional.

(109) Certas autoridades nacionais responsaveis pela concorréncia acentuaram também que
a sua analise dos acordos de transferéncia de tecnologia toma em consideracdo factores

econdmicos tais como o poder de mercado das partes. Embora uma analise desse tipo nao se
baseie na presuncdo de que a propriedade de DPI cria necessariamente poder de mercado, é
dada atencdo contudo a quota de mercado das partes do mercado do produto licenciado e ao

nivel existente de concorréncia intermarcas.

(110) Uma outra caracteristica importante na legislacdo e na pratica de certos
Estados-Membros diz respeito a abordagem diferente seguida no que diz respeito a acordos
entre ndo concorrentes (acordos verticais) e a acordos entre concorrentes (acordos
horizontais). Nestes Estados-Membros, por exemplo, as disposi¢cfes relativas a exclusividade
territorial e a ndo contestacdo sdo geralmente autorizadas se incluidas em acordos de
transferéncia de tecnologia entre ndo concorrentes.
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(111) Outros Estados-Membros indicaram que os acordos de transferéncia de tecnologia tém
apenas uma importancia marginal na sua pratica de aplicacdo da legislacao.

5. QUESTOES A REVER

(112) A investigacdo da Comisséo revelou uma certa insatisfagdo entre os operadores
econdmicos pela maneira como a ICTT tem funcionado na pratica. O ambito de aplicacédo da
ICTT parece ser demasiado estreito, as suas disposi¢cdes por vezes pouco claras e a sua
abordagem demasiado imperativa e formalista. Fornecer a inddstria um enquadramento
juridico substancialmente melhorado e garantir em simultdneo um nivel adequado de
proteccdo da concorréncia exige uma revisao global e equilibrada das principais questdes de
concorréncia envolvidas nos acordos de transferéncia de tecnologia. O objectivo da presente
seccao consiste em reapreciar os principais aspectos da ICTT e em convidar as partes
interessadas a apresentarem observacdes sobre a questdo. Tal como na Seccédo 2 anterior, a
analise que se segue estabelecerd uma distincdo entre questdes relativas ao ambito da ICTT
(Seccao 5.1) e questdes relativas a restricdes especificas (Secc¢éao 5.2).

51 O ambitoda ICTT

(113) Tal como ja observado, a ICTT abrange apenas um tipo especifico de licencas, isto é,
os acordos puros ou mistos de concessao de licencas exclusivas de patentes e saber-fazer, que
sdo concluidos entre duas empresas. O ambito do regulamento é por conseguinte definido
tanto pelo tipo de DPI como pela forma do acordo.

5.1.1 Tipos de DPI

(114) O facto de os DPI nao relativos a patentes, nomeadamente os direitos de autor, 0s
direitos de desenhos e modelos e as marcas, serem abrangidos pela ICTT apenas quando sdo
acessorios de licencas de patentes e saber-fazer parece ter criado inseguranca e duvidas
guanto a abordagem da Comissdo. Em especial, foi sublinhado que, uma vez que uma
determinada licenca inclui frequentemente um pacote complexo de DPI, pode ser dificil em
casos concretos determinar qual o elemento preponderante da Ycefgaigualmente
observado que, embora a Comisséo tenha em geral tendéncia para tratar as licencas de direitos
de autor da mesma forma do que as licencas de péatentmca foi claramente referido que

todos os principios aplicaveis as patentes sdo igualmente aplicaveis aos direitos de autor.

43 o :
Por exemplo, em alguns dos acordos notificados, as licencas de saber-fazer e de marcas encontravam-se

intimamente interligadas e eram igualmente importantes para as partes no acordo.

a4 Ver Xl Relatério sobre a Politica de Concorréncia, ponto 88.
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(115) Esta questao é de particular importancia para a industria dos programas informaticos
que, tal como muitas industrias, depende de uma cadeia de licencas de direitos de autor para
fabrico e distribuicdo. Relativamente a este aspecto, deve recordar-se que os acordos no
ambito dos quais séo fornecidas versdes impressas de programas informaticos para revenda e
em que o revendedor ndo adquire uma licenca de quaisquer direitos relativamente ao
programa informatico mas apenas tem o direito de revender essas cOpias sdo abrangidos pelo
Regulamento n.° 2790/1999. No ambito desses acordos de distribui¢cdo, a licenca do programa
informatico apenas tem efeitos entre o proprietario dos direitos de autor e o utilizador do
programa informatico. Isto pode assumir a forma de uma licenc¢a do tipo “shrink-wrap”, isto

€, um conjunto de condi¢Bes incluidas na embalagem da cépia impressa que se pressupde que
o utilizador final aceita ao abrir a embalagem. Contudo, outros acordos ndao séo abrangidos
pelo ambito de qualquer isencdo por categoria. Estes acordos podem incluir as licencas de
distribuicao através das quais o distribuidor duplica o programa informético e fornece o meio
fisico em que o programa € armazenado, bem como as denominadas “licengas de valor
acrescentado”, através das quais o produtor de programas informaticos autoriza o licenciado a
alterar esse programa para efeitos especificos (por exemplo; criacdo de uma versao na lingua
local). Esta situacdo foi criticada nalgumas observacdes que salientavam que a falta de
seguranca nesta area é lamentavel a luz da importancia econémica dos produtos informaticos.

5.1.2 Licengas néo exclusivas

(116) Os acordos sem problemas sédo por vezes objecto de uma carga administrativa de
notificacdo simplesmente devido ao facto de ndo se ajustarem ao modelo previsto no artigo 1°
da ICTT. Tal como aconteceu na decisgizasol”, mesmo licencas ndo exclusivas podem
exigir notificacdo e podem beneficiar do n.° 3 do artigo 81° apenas apdés uma apreciacdo
individual.

5.1.3 Licencgas exclusivas

(117) A ICTT abrange nos termos do artigo 1° apenas um tipo de licenca exclusiva, isto é,
uma licengca em que é concedida ao licenciado a exclusividade territorial. Tal consiste na
concessao por parte do licenciante a apenas uma empresa num territorio do direito exclusivo
de utilizar a sua tecnologia por um determinado periodo, o que normalmente implica também
gue o licenciante ndo explorara ele proprio a tecnologia no territério licenciado. A ICTT nao
abrange licencas exclusivas em que a exclusividade esteja associada ndao a um territério mas a
um ambito de aplicacdo especifico ou a um grupo de clientes. Na realidade, as condi¢bes de
licenga que limitam a actividade do licenciado a um determinado dominio de utilizacdo est&o
isentas ao abrigo do artigo 2° apenas se incluidas em acordos que satisfacam as condi¢cdes do
artigo 1° (isto é, em licencas que prevejam exclusividade territorial). Para além disso, a
exclusividade de clientes € incluida na lista de clausulas negras ao abrigo do artigo 3° se
acordada entre concorrentes e tratada como uma clausula cinzenta se acordada entre néo
clientes (vigésimo terceiro considerando). Relativamente a este aspecto, podem apresentar-se
as seguintes observacdes.

(118) Em geral, as disposi¢Bes relativas a exclusividade em acordos de concessdo de
licencas séo utilizadas para definir o ambito de exqgéo dos DPI licenciados entre as
partes. O objecto dessas disposi¢coes tem dois aspectos. Por um lado, confere ao licenciado o
direito de explorar exclusivamente a tecnologia licenciada excluindo qualquer exploracao
paralela por parte do licenciante ou de terceiros. Por outro lado, permitem ao licenciante

® Decis&o de 14 de Dezembro de 1998 no proc&ssasoyJO n.° L 4 de 8.1.1999.
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manter direitos exclusivos residuais proibindo a exploragcdo dos seus DPI por parte do
licenciado para além do ambito da licenca. O ambito da licenca pode ser determinado por
referéncia a um territério, a um grupo de clientes (por exemplo, as denominadas licencas de
“segundo fornecedor”, etc.) ou a um dominio de utilizacao. Este ultimo pode abranger varios
conceitos incluindo um dominio técnico especifico de aplicacdo da tecnologia (por exemplo,
exploracdo limitada a um produto especifico), um mercado do produto ou uma actividade
especifica do licenciado (por exemplo, exploracao limitada a producao para consumo interno).

(119) As disposicdes relativas a exclusividade tém em geral efeitos positivos e negativos
sobre a concorréncia semelhantes independentemente de estarem ou ndo associadas a um
territério ou a um grupo de clientes. De qualquer modo, estas disposi¢cdes tém em comum o
facto de restringirem tanto a capacidade de o licenciado explorar a tecnologia fora do ambito
da licenca como a possibilidade de o licenciante explorar os seus DPI no ambito da licenca.

(120) Desde que a licenca nédo inclua restricbes ndo associadas a exploracdo dos DPI
licenciados, as licencas exclusivas sdo geralmente um incentivo a eficiéncia. Se o titular dos
DPI ndo tem activos para a producdo ou distribuicdo dos produtos licenciados, é mais
eficiente conceder licencas a alguém que os tenha. Para além disso, a exclusividade pode ser
necesséria a fim de salvaguardar investimentos especificos a realizar pelo licenciado face a
problemas de parasitismo e para resolver um eventual problema de captividade ("hold-up").
Deve igualmente notar-se que a concessdo de direitos exclusivos cria geralmente os
incentivos necessarios para que ambas as partes invistam em novos melhoramentos, 0 que

promove a prossecuc¢ao da inovacgao.

(121) Quanto aos potenciais efeitos negativos sobre a concorréncia, é necessario estabelecer
uma distincdo entre acordos em que as partes tém uma relacao vertical e acordos concluidos
entre concorrentes.

7z

(122) Se as partes no acordo tém uma relacdo vertical, isto é, ndo sao concorrentes, as
licencas exclusivas tal como definido supra e sem quaisquer outras restricdes, nao tém em
geral quaisquer efeitos negativos significativos e ndo sdo abrangidas pelo n.° 1 do affigo 81°

De facto, nesse caso, uma situacao de ndo concessao de licencas (isto €, ndo exploracao ou
auto-exploracdo da tecnologia pelo licenciante) seria pior para a concorréncia do que a
situacao resultante da concessao de uma licenca exclusiva. As disposicdes relativas a
exclusividade nos acordos de concessao de licengas entre ndo concorrentes podem suscitar
preocupacdes em termos de concorréncia em duas circunstancias.

(123) Em primeiro lugar, quando a licenca afecta a concorréncia entre os licenciados.
Quanto a este aspecto, deve recordar-se que no adddfessér, que dizia respeito a uma
licenca exclusiva entre ndo concorrentes concedida por obtentores vegetais, o Tribunal de
Justica sustentou que “a concessao de uma licenca exclusiva aberta, ou seja, de uma licenca
gue nao afecta a posicdo de terceiros, tais como importadores paralelos e licenciados
relativamente a outros territériosdo € em si mesma incompativel com o n.° 1 do artigo 85° -
actualmente o n.° 1 do artigo 81° — do Tratado” (italico acrescentado). Isto implica que as
restrices territoriais ou a nivel de clientes entre licenciados podem ser abrangidas pelo n.° 1
do artigo 81° (ver infra, ponto 5.2.1).

46 Isto estd em conformidade com a jurisprudéncia do TJCE, que estabeleceu que, em principio, licencas

exclusivas abertas entre ndo concorrentes ndo sdo abrangidas pelo n.° 1 do artigo Rlihigésser
(LC) KG and Kurt Eisele/Comissg4982] Col. 2015.
4 Nungesser (LC) KG and Kurt Eisele/Comis$£682] Col. 2015.
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(124) Em segundo lugar, quando o licenciado detém um poder significativo no mercado dos
produtos licenciados, as disposi¢cdes relativas a exclusividade reforcam a sua posi¢cdo no
mercado. Em particular tal pode verificar-se quando uma empresa detém uma posi¢ao
dominante num mercado do produto e adquire uma licengca exclusiva para uma tecnologia,
com o resultado de que outras empresas sao impedidas de entrar em concorréncia no mesmo
mercado. Esse risco de encerramento foi reconhecido pelo TICE no proetssBak f°. A

opcédo politica constante da ICTT foi a de isentar licencas exclusivas independentemente da
guota de mercado das partes. Assim, em conformidade com as actuais regras, esses problemas
de encerramento podem ser resolvidos ao abrigo do artigo 81° apenas através da retirada da
isencao por categoria.

(125) No que diz respeito a este aspecto, € importante especificar as circunstancias em que
se pode considerar que as partes num acordo de concessdo de licencas tém uma relagéo
vertical. Podem distinguir-se quatro situagoes:

- o licenciante ndo explora ele proprio a tecnologia, isto é, encontra-se apenas presente

no mercado da tecnologia relevante e o licenciado ndo opera enquanto fornecedor no mercado
da tecnologia relevante. Nessa situacdo, as partes operam, para efeitos do acordo, a niveis
diferentes do processo econdémico e tém por conseguinte uma relacdo puramente vertical;

- o licenciante explora a sua tecnologia, isto é, encontra-se presente tanto no mercado da
tecnologia relevante como no mercado do produto, embora o licenciado ndo opere em
qualquer desses mercados. Também nesta situacdo, a licenca ndo suprime qualquer
concorréncia que poderia ter existido entre o licenciante e o licenciado na auséncia da licenga;

- o licenciante e o licenciado fabricavam produtos concorrentes antes da inovagao, mas
0 processo de fabrico licenciado ou o produto patenteado representa uma tal inovacao que
deixaria de haver qualquer concorréncia entre eles sem a licenca. Esta situacdo pode também
ser considerada de natureza vertical;

- os DPI propriedade do licenciante e do licenciado estdo numa posicao de bloqueio
mutuo.

(126) Tal como explicado na Seccao 3 supra, a definicdo de empresas concorrentes incluida
na ICTT toma em consideracdo a pringeg a segunda situacdes, mas trata a terceira e a
guarta como horizontais.

(127) Se as partes se encontrarem numa relacdo horizontal, isto €, se a licenga impede a
concorréncia que podia ter-se realizado entre o licenciante e o licenciado sem a licenga, as
licencas exclusivas entre concorrentes podem dar origem a algumas questdes especificas, para
além dos problemas de concorréncia supramencionados.

48 Tetra Pak/Comiss&d1990] Col. 11-309. Nesse caso, a Tetra Pak tinha na realidade uma relacdo de

concorréncia com o seu licenciante (BTG) no mercado da tecnologia dos processos de embalagens
alimentares estéreis uma vez que, antes da licenca; possuia ja uma tecnologia concorrente. Todavia,
apesar desta diferenca, o problema de encerramento que se encontrava no centro do acérdéo do Tribunal
poderia igualmente surgir quando o licenciado ndo possui tecnologia protegida (e por conseguinte ndo
tem uma relacdo de concorréncia com o seu licenciante) mas conclui acordos de concesséo de licencas
exclusivas que abrangem tecnologias substituiveis.
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(128) Em primeiro lugar, a exclusividade conduzira frequentemente a reparticdo de
mercados ou de clientes, especialmente quando a concessao de licencas exclusivas € reciproca
ou a exclusividade se estende também a produtos concorrentes ndo licenciados. Essa
reparticdo de mercado € normalmente proibida.

(129) Em segundo lugar, em determinadas condi¢bes, em especial no caso da concesséo de
licencas a uma empresa comum e no caso da concessdo de licencas ndo reciprocas, a
exclusividade pode conduzir a uma perda de concorréncia intermarcas e pode em especial
restringir a concorréncia nos mercados da inovacgdo reduzindo o incentivo de o licenciado
investir em 1&D nova para a sua propria tecnologia. Todavia, esses acordos podem
igualmente conduzir a eficiéncias. Para apreciar se os efeitos negativos sobre a concorréncia
podem ser compensados pelas eficiéncias, o poder de mercado das partes e a estrutura dos
mercados afectados pelo acordo devem ser tomados em consideracao.

(130) Embora a analise anterior relativa & concessao de licencas entre ndo concorrentes e
entre concorrentes seja coerente com a abordagem econdmica adoptada pela Comissdo no
dominio das restricdes verticais e dos acordos de cooperacdo horizontal, € contudo contréria a
abordagem mais formalista da ICTT. Quanto a este aspecto, pode referir-se 0 seguinte:

€)) a ICTT abrange, nos termos do artigo 1°, apenas exclusividade territorial e néo
licencas de isencao por categoria quando sédo concedidos direitos exclusivos ao licenciado no
que diz respeito a um grupo de clientes ou a um dominio de utilizacdo. Um ambito de
aplicacao reduzido desse tipo da ICTT pode constituir para as empresas razao de inseguranca
juridica e, se o acordo € concluido entre ndo concorrentes, pode ser considerado incoerente
com uma abordagem de politica mais economicista e com base nos efeitos. Contudo, se o
acordo é concluido entre concorrentes, a actual cobertura da exclusividade territorial pela
isengdo por categoria pode tomar insuficientemente em consideragéo os eventuais riscos de
reparticdo de mercados;

(b) A ICTT abrange licencas exclusivas de saber-fazer apenas por um periodo maximo de
10 anos “a contar da data em que o produto licenciado é pela primeira vez colocado no
mercado por um dos licenciados” (n.° 3 do artigo 1°). Para além disso, proibe quaisquer
disposicoes de exclusividade cuja duracdo ultrapasse 10 anos mesmo quando o saber-fazer
inicial foi melhorado durante esse periodo (n.° 7 do artigo 3°). Esta abordagem pode parecer
demasiado cautelosa se comparada com a seguida no ambito do Regulamento n.° 2790, em
que as licencas acessorias de saber-fazer no contexto de acordos de distribuicdo exclusiva sao
isentas sem qualquer prazo. Para além disso, o tratamento de licencas de saber-fazer
exclusivas a longo prazo enquanto restricdes graves da concorréncia pode efectivamente
desincentivar as empresas de entrarem em operagdes eficientes que poderiam ter promovido a
divulgacéo de novas tecnologias.

(c) A ICTT é aplicada com uma vasta definicdo do conceito de “empresas concorrentes”.
Uma definicdo mais realista de “empresas concorrentes” podia reduzir substancialmente o
nuamero de acordos de licenca abrangidos pela isencédo por categoria devido aos limiares de
guotas de mercado de 10% e de 20% previstos no artigo 5°. Para além disso, o ponto 3 do
n.° 1 do artigo 5° exclui da isencéo por categoria determinados acordos de licencas cruzadas
exclusivas mesmo quando o acordo seria necessario para resolver posicbes de bloqueio
resultantes da sobreposicdo de pedidos de patente. Do mesmo modo, certos acordos que
envolvem a introducdo de tecnologias inovadoras sao tratados como acordos entre
concorrentes embora, ao adoptar uma definicho mais estrita de concorrentes, pudessem ser
considerados de natureza vertical e ser mais amplamente abrangidos pela isencdo por
categoria.
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(d) A ICTT nédo toma em consideracdo todos os mercados que podem ser afectados por
licengas exclusivas. A ICTT néo soluciona de uma forma eficiente eventuais problemas de
encerramento e problemas de concorréncia intermarcas resultantes de licengas exclusivas
entre concorrentes.

(131) Em resumo, a andlise precedente suscita a questdo de saber se o
Regulamento n.° 240/96 deve ser adaptado ou substituido de forma a melhor tomar em
consideracao todos os factores econdémicos relevantes e alcancar um melhor equilibrio entre
efeitos pré e anticoncorrenciais dos acordos de concesséao de licencas exclusivas.

5.1.4 Licengas multipartes

(132) Uma vez que a ICTT apenas abrange os acordos de licenga bilaterais, um nimero
significativo de acordos mais complexos, tais como programas de concessdo de licencas,
agrupamentos multilaterais e pacotes de licencas ndo sao abrangidos pelo seu ambito. Para
além disso, tal como ja referido na Seccdo 4, esses acordos tornaram-se cada vez mais
importantes para a industria dada a crescente complexidade das novas tecnologias. Como
resultado, a Comisséo recebeu frequentemente notificacdes relativas a este tipo de acordos.

(133) Quanto a este aspecto, pode referir-se que as licencas multipartes, incluindo
agrupamentos multilaterais, podem ser pré-competitivas quando envolvem empresas nao
concorrentes. Em especial, podem permitir as partes agrupar factores de producéo
complementares, reduzir custos de transaccdes (por exemplo, criando um balcdo Unico para
um pacote tecnoldgico), clarificar posi¢cdes de bloqueio e evitar litigios dispendiosos relativos

a infraccdes. Esses efeitos que promovem a eficiéncia e que sdo pré-competitivos sdo mais
susceptiveis de se verificar quando o agrupamento abrange apenas DPI essenciais, isto €,
todas as patentes que contribuiram para o agrupamento sdo necessarias para a realizacdo da
nova tecnologia. Todavia, a concessao de licencas multipartes entre ndo concorrentes pode
também ter efeitos anticoncorrenciais, em especial o encerramento de mercados da inovacéo
ou do produto. Para além disso, quando um acordo exige que os membros concedam licencas
mutuas para a tecnologia existente ou futura a custos minimos ou numa base exclusiva, as
partes podem ter poucos incentivos para realizar 1&D, uma vez que cada uma delas pode
dispor livremente dos resultados dos outros membros do agrupamento.

(134) A concessao de licencas multipartes pode ter graves efeitos anticoncorrenciais, quando
abrange principalmente tecnologias concorrentes, isto é, quando € efectuada entre empresas
que teriam estado em concorréncia no mercado relevante ou no mercado do produto na
auséncia do acordo de agrupamento. Por exemplo, a comercializagdo conjunta de DPI
agrupados pode permitir aos concorrentes fixarem colectivamente os precos dos seus produtos
ou da sua tecnologia a terceiros e impedir novas entradas no mercado. Pode igualmente
desincentivar os membros do agrupamento de realizarem investigagdo e desenvolvimento,
atrasando desta forma a inovagéao.

(135) Tendo em conta os factores de promocédo da eficiéncia e os potenciais efeitos
anticoncorrenciais, fica em aberto a questdo de saber se e em que medida os acordos de
licenca multipartes devem ser abrangidos por uma isengcdo por categoria revista. Deve
referir-se que, uma vez que o Regulamento n°19/65 do Conselho ndo permite & Comissao
abranger através de uma isencado por categoria os acordos de concesséao de licengas entre mais
de duas partes, uma extensdo do ambito da ICTT relativamente a este aspecto exigiria uma
alteracdo do Regulamento do Conselho. Uma alternativa seria tratar os acordos em questéo
apenas no contexto das futuras orientacées da Comisséo.
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5.1.5 Concesséo de licencas cruzadas e agrupamentos bilaterais

(136) No que se refere a este aspecto podem surgir duas questdes. Em primeiro lugar, tém
surgido criticas contra a ICTT devido ao facto de esta aplicar regras diferentes a estes acordos
semelhantes. Na realidade, a ICTT abrange agrupamentos bilaterais de tecnologia entre ndo
concorrentes apenas se as partes ndo estiverem sujeitas a restricdes territoriais, enquanto a
concessdo de licengas cruzadas entre ndo concorrentes esta isenta mesmo que as partes se
concedam mutuamente territérios exclusivos. Uma vez que os agrupamentos bilaterais e a
concessao de licengas cruzadas entre ndo concorrentes sdo normalmente acordados por razdes
semelhantes e produzem efeitos de promocéao da eficiéncia substancialmente semelhantes, o
tratamento mais severo dos agrupamentos bilaterais no ambito da actual ICTT foi considerado
injustificado.

(137) Em segundo lugar, a concessao de licencas cruzadas e os acordos de agrupamento
entre concorrentes sao abrangidos pela ICTT se as partes ndo estiverem sujeitas a quaisquer
restricbes territoriais no que diz respeito ao fabrico, utilizacdo ou colocacdo no mercado dos
produtos licenciados ou das tecnologias agrupadas. Contudo, foi observado que ao estabelecer
esta regra, a ICTT coloca a tonica numa preocupacdo especifica (reparticdo de mercados
geogréficos) enquanto negligencia outros eventuais efeitos anticoncorrenciais (por exemplo,
coordenacdo de decisbes de precos/de producao), bem como eventuais eficiéncias (por
exemplo, resolucao de posicdes de bloqueio).

5.1.6 Empresas comuns entre concorrentes

(138) Os acordos de concessao de licencas relativos as actividades de uma empresa comum
entre concorrentes sdo abrangidos pela ICTT até um limiar de quota de mercado de 20%, se a
licencga se limitar a producéo ou até 10% se a licenca incluir distribuicdo. Estes limiares foram
estabelecidos tendo em conta os limiares correspondentes previstos nos Regulamentos n.° 417
relativo aos acordos de especializagcao e n.° 418 relativo aos acordos de I1&D. Tendo em conta
as alteracfes introduzidas com a adopcdo dos dois novos Regulamentos n.° 2658/2000 e
n.° 2659/2000 relativos a isencao por categoria, que aumentaram em especial os limiares de
isencdo para respectivamente 20% e 25%, é necessario reconsiderar as disposicoes
supramencionadas da ICTT.

5.2 Questdes relativas a restricbes especificas
5.2.1 Restri¢des territoriais e de clientes

(139) No acérddoNungesser,o TJCE observou que o n.°1 do artigo 81° aplica as
denominadas “licencas fechadas”, isto €&, licencas que incluem restricdes territoriais que
afectam a posicao de terceiros. A noc¢do de licenca fechada abrange um acordo que proibe
vendas por parte de um licenciado a clientes que exportariam o produto licenciado num
territério exclusivamente atribuido a outros licenciados ou reservado ao licenciante e um
acordo que restringe vendas por parte dos licenciados em territdrios matuos.

(140) O n.° 3 do artigo 3° da ICTT proibe o primeiro tipo de restri¢cdo (isto é, ndo vender no
territério para exportacdo), enquanto os pontos 4, 5 e 6 do n.° 1 do artigo 1° isentam por
categoria 0 segundo tipo (isto €, restricdo de vendas activas e passivas por parte dos
licenciados em territérios mutuos). Quanto as restricbes de vendas passivas por parte de um
licenciado nos territorios atribuidos a outros licenciados, a ICTT limita a isen¢do a “um
periodo que nado ultrapasse 5 anos a contar da data em que o produto licenciado é pela
primeira vez colocado no mercado compr um dos licenciaddgn.’*2 e 3 do artigo 1°,

italico acrescentado).
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(141) Deve notar-se que esta isencdo de uma restricdo de vendas passivas nao é coerente
com a politica seguida pela Comissdo no dominio das restricdes verticais. Na realidade, a
alinea b) do artigo 4° do Regulamento n.° 2790 considera grave qualquer restricdo de vendas
passivas no contexto de acordos de distribuicdo exclusiva. Deve igualmente notar-se que a
aplicacdo do n.° 1 do artigo 81° a uma restricdo de vendas passivas no contexto de acordos de
concessao de licencas de DPI ndo pode ser afastada com base na denominada teoria do
esgotamento. De facto, as vendas efectuadas em resposta a encomendas nao solicitadas
implicam que o comprador procure e adquira o produto no territério do licenciado, o que
conduz ao esgotamento do DPI licenciado mesmo que tal propriedade intelectual se baseie na
legislacdo nacional. Para além disso, de um ponto de vista econémico, poderia questionar-se
se os investimentos geralmente efectuados por licenciados para acéblizla tecnologia
licenciada sé@o de tal natureza e dimenséao que justifiguem uma proteccdo mais vasta contra
problemas de parasitismo por parte de outros licenciados do que em relacéo aos distribuidores
em geral. A Comissédo convida terceiros a fornecerem informacdes e a apresentarem
observacdes em relacdo a esta questéo, de forma a apreciar se a solucao adoptada pela ICTT
deve ser revista.

(142) Contrariamente as restricbes territoriais, as restricbes a nivel de clientes estédo
excluidas do beneficio da ICTT. Na realidade, a reparticdo de clientes é proibida se acordada
entre concorrentes (n.° 4 do artigo 3°) e classificada como uma clausula cinzenta se acordada
entre ndo concorrentes.

(143) Tal como referido supra, quando as partes tém uma relacdo vertical, a exclusividade
territorial e a exclusividade em termos de clientes produz efeitos positivos semelhantes (isto €,
resolucdo de problemas de parasitismo e de captividade) e em geral produz efeitos negativos
semelhantes (isto €, encerramento e incentivo da reparticdo do mercado). Isto sugeriria que as
restricbes territoriais e de clientes estariam sujeitas a regras semelhantes. Quanto a este
aspecto, a ICTT ndo segue uma abordagem sisteméatica e coerente.

(144) A politica seguida pela Comissdo no dominio dos acordos verticais (distribui¢éo)
baseia-se na presuncdo de que ndo existe qualquer diferenca substancial quanto aos efeitos
gue as restri¢coes territoriais e de clientes podem ter sobre a concorréncia. Por conseguinte, o
Regulamento n.° 2790 inclui os dois tipos de restricbes no mesmo conjunto de regras e isenta
por categoria algumas restricées territoriais e de clientes se o acordo for concluido entre
empresas ndo concorrentes.

(145) Estas observacbes podem levar a conclusdo de que, se a licenca é entre nao
concorrentes, a exclusao da ICTT de restricdes a nivel de clientes pode parecer demasiado
cautelosa e pode desvirtuar a aplicacéo da legislacéo no sentido de uma dissuasao excessiva.

5.2.2 Restricdes de producéo e licencas para uma determinada instalacao

(146) AICTT parte da premissa de que “o licenciante tem o direito de transferir a tecnologia
apenas para fins limitados” (vigésimo segundo considerando) sem infringir o n.°1 do
artigo 81°. Este principio é o corolario dos direitos exclusivos do licenciante protegidos pela
legislacéo relativa a propriedade intelectual. Contudo, a ICTT reconhece este principio apenas
em relacdo a determinadas clausulas, tais como as clausulas que limitam a licenca a um
determinado dominio de utilizacao tecnoldégica ou a um mercado do produto especifico, bem
como em relacdo a restricdes de quantidade se previstas nas ‘licencas de utilizacdo” ou nas
licencas de “segundo fornecedor”. Nao alarga contudo esta aplicacdo a restricdes de
guantidade em geral, que sao proibidas nos termos do n.° 4 do artigo 3°.
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(147) Todavia, se o licenciante puder legitimamente conceder uma licenca apenas para fins
limitados, pode alegar-se que as restricdes de quantidade podem geralmente constituir uma
forma legitima de limitar o objecto da licenca. Tais restricbes podem justificar-se de facto por
consideracdes de ordem econdmica. Por exemplo, se a actual capacidade de producéo do
licenciante for inferior a procura, pode ser mais eficiente para este conceder licencas da sua
tecnologia a uma outra empresa do que criar ele proprio uma capacidade de producao
adicional. O licenciante contudo s6 o fara se puder garantir que a producao total do produto
em questdo ndo ultrapassa o seu nivel de maximizagdo dos lucros. Nesse caso, as restricdes de
guantidade podem constituir um requisito prévio essencial para a concessdo da licenca e
podem em ultima andlise facilitar (mais do que impedir) um aumento da producao total.

(148) E mais provavel um resultado que incentive a eficiéncia quando as partes ndo s&o
concorrentes. Na realidade, nesse caso, as limitacbes de quantidade ndo podem restringir a
concorréncia entre as partes, uma vez que o licenciado, na auséncia da licenca, nem sequer se
encontraria no mercado. Essas limitagcdes ndo dao por conseguinte origem a uma diminuicéo
da producéao total e ndo restringem a concorréncia intermarcas.

(149) As restricbes de quantidade acordadas entre ndo concorrentes podem contudo
restringir a concorréncia reduzindo o incentivo de os licenciados entrarem em concorréncia
entre si. A ICTT considera também que as restricbes de quantidade podem ter os mesmos
efeitos do que proibicdes de exportacdo (vigésimo quarto considerando), apesar de algumas
observacdes contestarem a possibilidade desse efeito, uma vez que o acordo nao impede o
licenciado de proceder a vendas transfronteiras.

(150) Por outro lado, quando o acordo de licenga € concluido entre concorrentes, as
restricbes de quantidade podem ter efeitos anticoncorrenciais graves, uma vez que a mudanca
para a nova tecnologia faz com que geralmente o licenciado desista do seu proprio processo
de producéo ou se abstenha de investir em instalacdes de producéo para capacidade adicional
com base na sua prépria tecnologia. Assim, as quotas de producéo acordadas nos acordos de
licenca entre concorrentes podem facilmente conduzir a uma restricdo directa da producéao.
Para além disso, se as restricdes de quantidade abrangerem também outros produtos
substituiveis fabricados pelo licenciado com base na sua prépria tecnologia, o acordo equivale
a um cartel dissimulado.

(151) Tendo em conta 0 que precede, as partes interessadas sdo convidadas a apresentar
observacdes quanto ao facto de saber se, ou em que medida, as restricbes de quantidade
continuardo a ser consideradas, a luz de uma abordagem mais economicista, restricbes graves.

(152) Surgem questdes especificas em relacdolidsicas para uma determinada
instalacdd®. Uma licenca deste tipo pode ser definida como uma licenca através da qual o
licenciante fornece ao licenciado toda a tecnologia necessaria para construir, explorar e
manter uma instalacdo de producdo situada num determinado local. Em alguns casos, 0
licenciado é obrigado a expandir a capacidade das instalacdes licenciadas ou a obter uma
licenca para uma nova instalacdo em condigcbes comerciais normais, casos em que a licenca
para uma determinada instalacdo ndo da origem a restricdes da producdo. Em alguns casos,
contudo, a licenca limita-se a uma unidade de producdo com uma capacidade especifica para
uma instalagéo designada, o que equivale a uma restricdo da producao.

49 As licencas para uma determinada instalacdo chamaram a atencdo em especial quando, em Abril de

1997, com base numa denuncia apresentada pela Repsol Quimica, a Comissdo emitiu uma comunicacao
de objeccBes em relagdo a um acordo entre a Arco Chemical e a Repsol, que impedia esta Ultima de
expandir as suas capacidades existentes através de uma nova instalagéo de produgéo em Espanha.
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(153) A questao é de saber se a distincdo supramencionada estabelecida entre acordos entre
concorrentes e ndo concorrentes deve ser igualmente aplichvel as licengcas para uma
determinada instalacdo equivalentes a uma restricdo de producao.

5.2.3 Obrigagbes de ndo concorréncia

(154) O n.° 2 do artigo 3° da ICTT proibe todas as obrigacfes que impecam uma parte “de
estar em concorréncia com a outra parte, com empresas a ela associadas ou com outras
empresas nos dominios da investigacdo e do desenvolvimento, da produca@e¢fatiins
produtos concorrentes e sua distribuicdo”. Por conseguinte, a ICTT aborda todos os tipos de
obrigacbes de ndo concorréncia como restricdes graves, independentemente da relagéao
concorrencial entre as partes e a sua posicdo nos mercados relevantes. Para além disso, a
ICTT ndo estabelece qualquer distincdo entre restricbes que afectam a capacidade do
licenciado de realizar I&D independente, utilizar tecnologia concorrente de terceiros ou
propria ou de distribuir produtos concorrentes.

(155) Se observarmos a pratica anterior da Comisséo relativamente aos casos de DPI, esta
revela que as obrigacdes de ndo concorréncia foram geralmente prdibidasisprudéncia

do TJCE, contudo, é mais equilibrada. Por exemplo, no proc&ssoOttung/Klee &
Weilbach,o Tribunal de Justica considerou que as obrigacdes de nao concofi@ren”
consoante o contexto econdmico em que o acordo foi concluido, restringir a concorréncia na
acepcao do n.° 1 do artigo 85°” (italico acrescentddo)

(156) Uma primeira distingdo a estabelecer é saber se a concesséo de licengas é efectuada
entre concorrentes ou entre ndo concorrentes. As obrigacdes de ndo concorréncia nos acordos
de licenca entre concorrentes arriscam-se a reforcar a colusdo, por exemplo, afastando a
tecnologia de terceiros do mercado, limitando a I&D independente realizada pelas partes ou
aumentando a semelhanca entre as partes que adoptam a mesma tecnologia.

(157) Na prética, contudo, as obrigacdes de n&o concorréncia podem ser mais
frequentemente utilizadas em acordos de licenga entre ndo concorrentes. Neste Ultimo caso, 0s
principais efeitos negativos eventuais € o afastamento do mercado das tecnologias ou dos
produtos de terceiros. Este efeito negativo depende, nomeadamente, do poder de mercado do
licenciante, de outros obstaculos a entrada no mercado, da duracdo do acordo e de eventuais
efeitos cumulativos de acordos semelhantes. Os principais efeitos positivos das obrigacdes de
nado concorréncia € que estas podem ajudar a ultrapassar problemas de parasitismo. Em
especial, um licenciante pode abster-se de conceder licencas se nao tiver a certeza de que o
seu saber-fazer ou a sua tecnologia ndo beneficiara a producdo e a comercializacdo de
produtos concorrentes.

(158) Por analogia com o Regulamento n.° 2790, que abrange a concesséo de licencas de
DPI acessérias a distribuicdo (por exemplo, acordos de licencas de franquia), pode
presumir-se que quando, em licengas entre nao concorrentes, a quota de mercado do
licenciante ndo ultrapassa um determinado limiar, as restricbes impostas ao licenciado de néao
utilizar tecnologia concorrente ou de ndo utilizar ou vender produtos concorrentes nao €
susceptivel de criar um efeito de encerramento significativo quer no mercado da tecnologia
qguer no mercado do produto. Assim, contrariamente a actual abordagem, poderiam em geral
ser abrangidos pela isencdo por categoria.

%0 Ver AOIP/Beyrardde 2.12.1975 &assen/Morrisle 10.1.1979.
o1 Processo 320/87, Relatério do TICE de 1989, p. 1177.
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(159) Quando o licenciante restringe o licenciado de realizar I&D concorrente, pode ser

menos Obvio determinar se o acordo de licenca é concluido entre ndo concorrentes. Do
mesmo modo, as justificacdes em termos de eficiéncia podem ser menos fortes e o risco de
atraso da inovacdo ser mais importante. Este risco aumenta quando a obrigacdo de

ndo concorréncia relativamente a 1&D abrange ou afecta dominios tecnoldgicos nao
associados com a licenca.

(160) Estas questdes estdo estreitamente relacionadas com o debate relativo a utilizacéo dos
limiares de quotas de mercado no contexto da transferéncia de tecnologia. As partes
interessadas devem apresentar observacdes sobre a medida em que as obrigacdoes de
nao concorréncia devem ser objecto de isengéo por categoria.

5.2.4  Subordinacdo

(161) Até ao momento, a Comissdao tem assumido geralmente uma posicdo negativa
relativamente a subordinacao, quando se tratavam de produtos ndo patenteados fornecidos
directamente pelo licenciarifeou por empresas designadas pelo licenctdntéo acérdao
Windsurfing*, o TICE confirmou uma deciso da Comiss&o que condenava um acordo de
concessao de licengas, através do qual o licenciante subordinou a concessao de uma licenca de
patentes (que cobria apetrechos para pranchas de vela) a aceitacdo pelo licenciado de uma
obrigacdo de compra, utilizagdo e venda apenas de pranchas previamente autorizadas pelo
licenciante. Neste caso, o ambito da patente do licenciante ndo abrangia os produtos
subordinados (isto €, as pranchas a utilizar com os apetrechos). Dadas as circunstancias, o
TJCE sustentou que “a obrigagéo arbitrariamente imposta ao licenciado de apenas vender o
produto patenteado em conjugacdo com um produto fora do ambito da patente [ndo era]
indispensavel para a exploracdo da patente” e, por essa razdo, era abrangida pelo n.°1 do
artigo 81°. O Tribunal de Justica, contudo, ndo discutiu a aplicacdo do n.° 3 do artigo 81° a
uma obrigacdo deste tipo. Deste modo, a jurisprudéncia do TJCE nao prejudica a
possibilidade de tomar em consideracdo, no ambito do n.°3 do artigo 81°, eventuais
eficiéncias resultantes da subordinacao.

(162) Os efeitos competitivos liquidos da subordinacdo dependem geralmente do grau de

poder de mercado que o licenciante tem nos mercados da tecnologia relevante e do produto.
Assim, a subordinacdo pode ser prejudicial quando um licenciante com poder de mercado

utiliza esta restricdo para alargar este poder do mercado do produto subordinante para o
mercado do produto subordinado, de forma a encerrar 0os concorrentes no segundo mercado
ou a obter precos supracompetitivos. Um raciocinio semelhante pode ser aplicavel quando a
subordinacéo € utilizada para forcar o licenciadweitar outras licencgas.

(163) Embora a ICTT nada mencione quanto a eventuais eficiéncias resultantes da producéo
ou da distribuicdo conjunta ou da normalizacdo da qualidade, deve recordar-se que a
abordagem da Comissdo no que diz respeito a subordinacdo mudou consideravelmente na
sequéncia da sua politica revista no dominio das restricdes verticais. Em especial, o
Regulamento n.° 2790 prevé a isencdo por categoria relativamente a subordinacdo entre néao
concorrentes até um limiar de quota de mercado de 30%.

(164) Isto suscita a questdo de saber se a ICTT deve ser revista tendo em vista suprimir a
subordinacdo entre ndo concorrentes da sua area “cinzenta” isentando-a por categoria até um

Ver por exemplo a decisdo da Comisséo de 10.1.1979 no pro¢assen/Morris
Ver por exemplo a decisdo da Comisséo de 26.7.1998 no pro¢ekso/Aplix
> Processo 193/83, Relatério TICE de 1986, p. 611.
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determinado limiar de quota de mercado, em conformidade com as regras aplicaveis as
restricbes verticais. S&o bem-vindas as observacdes de terceiros relativamente a esta questao.

5.2.5 Obrigacdes de retrocessao

(165) Tal como indicado na Seccédo 2.2, as obrigacdes reciprocas e nao exclusivas de
retrocessao entre o licenciante e o licenciado sao abrangidas pela ICTT embora as obrigacdes
de retrocessdo nédo reciprocas ao licenciado ou as obrigacdes de retrocessdo exclusivas para
melhoramentos separaveis ndo sejam objecto de isencdo pela ICTT e sejam tratadas como
uma clausula cinzenta.

(166) Em termos econdmicos, as obrigacdes de retrocessdo podem permitir as partes
partilharem os riscos e 0s custos de outras inovacfes com base na tecnologia licenciada,
susceptiveis de promover a inovagcdo e subsequentes concessdes de licencas dos resultados
dessa inovacéo. Por outro lado, as obrigacOes de retrocessédo podem prejudicar a concorréncia
se reduzirem significativamente o incentivo de o licenciado investir em melhoramentos da
tecnologia licenciada. Em comparacdo com uma obrigacdo de retrocessdo exclusiva, €
geralmente pouco provavel que uma condicdo ndo exclusiva produza efeitos
anticoncorrenciais. As concessdes exclusivas, por seu lado, podem afectar os incentivos
ex-antede o licenciado realizar inovagéo na tecnologia licenciada.

(167) E questionavel saber em que medida a exclusdo de obrigacbes ndo reciprocas da
isencdo por categoria é indispensavel para proteger o inceexdantede o licenciado
proceder a inovagoes.

(168) A ICTT deve por conseguinte ser revista de forma a clarificar se as obrigacdes de
retrocessdo nao reciprocas e algumas exclusivas podem beneficiar de uma isencdo por
categoria.

5.2.6  Clausulas de ndo contestacao

(169) Na perspectiva da supressdo do sistema de notificacdo, o tratamento juridico das
disposicdes de ndo contestacdo, actualmente classificadas pela ICTT como clausulas
cinzentas, deve ser de novo apreciado.

(170) A fim de justificar uma eventual extensdo da isencdo por categoria a este tipo de
restricdes, pode alegar-se que as clausulas de ndo contestacdo podem em certas circunstancias
facilitar a concessdo de uma licenca e a divulgacdo da tecnologia. A titulo de exemplo
podemos referir uma eventual concessao de uma licenca por parte de uma pequena empresa
tecnolégica a uma grande empresa, em que a PME recearia que o licenciado absorvesse o
saber-fazer e contestasse entdo a validade da patente. Pelo contrario, pode igualmente
alegar-se que se a patente licenciada é efectivamente invalida, ou o saber-fazer licenciado ndo
€ substancial e secreto, as clausulas de ndo contestacao podem ter efeitos anticoncorrenciais
significativos sem qualquer beneficio. Podem conduzir a pre¢cos mais elevados para o produto
licenciado, uma vez que o licenciado pode ter de continuar a pagalties Podem também

impedir o licenciado de entrar em concorréncia com o licenciante. Tal pode acontecer também
por exemplo quando o licenciado for impedido de contestar a validade de DPI n&o
relacionados com a licenga.

(171) A jurisprudéncia do TJCE parece nao estar ainda plenamente desenvolvida no que diz
respeito a esta questéo especifica. No prodBager/Sillhéferp TICE estabeleceu que “uma
clausula de ndo contestacao incluida num acordo de licenca de padeleta luz do contexto
juridico e econdmico, restringir a concorréncia na acepcdo do n.°1 do artigo 85° do
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Tratado CE” (itdlico acrescentadn)O Tribunal de Justica acrescentou que afigura-se em
especial necessario “verificar se, dadas as posicOes detidas pelas empresas em causa no
mercado dos produtos em questao, a clausula é de natureza a restringir a concorréncia numa
medida apreciavel®. Contudo, no seu anterior acérd@tndsurfing,0 TICE sustentou que

“uma clausula desse tipo ndo é claramente abrangida pelo objecto especifico da patente” e
infringe o n.° 1 do artigo 81%

(172) Para além disso, deve recordar-se que o Regulamento n.° 2659/2000 da Comisséo ndo
abrange acordos de 1&D em que as partes sdo impedidas de contestar a validade dos DPI
relevantes, sem prejudicar contudo “a possibilidade de prever o termo do acordo de
investigagdo e desenvolvimento no caso de uma das partes contestar a validade desses direitos
de propriedade intelectuaf’

(173) Solicita-se as partes interessadas que apresentem observacdes sobre o caracter
adequado de aplicar uma futura isencao por categoria a acordos de concesséao de licencas uma
abordagem semelhante a seguida no Regulamento n.° 2659/2000.

6. CONCLUSOES E OPCOES PARA O FUTURO

(174) A apreciacdo preliminar da ICTT incluida no presente relatério apresenta fortes razées
para se proceder a uma revisao aprofundada da ICTT.

(175) Em primeiro lugar, a ICTT é geralmente considerada demasiado formalista e
complexa e para além disso com um ambito demasiado estreito. Ndo abrange alguns acordos
de licenca que ndo colocam grandes riscos para a concorréncia e este problema parece
aumentar com as novas tendéncias neste dominio. Em alguns casos, ao impor as empresas um
encargo desnecessario e ao forcar a industria a um colete de forcas juridico, a ICTT pode
conduzir a aplicacdo da legislacdo a uma dissuasédo excessiva, que pode ter um impacto
negativo sobre a eficiéncia dinamica.

(176) Em segundo lugar, ndo parece colocar uma tdnica suficiente nas questfes intermarcas
e ndo segue uma abordagem coerente no que diz respeito a relagcdo concorrencial entre
licenciantes e licenciados. Pode abranger certos acordos de licenca que ndo merecem
cobertura, uma vez que podem funcionar em detrimento da concorréncia e dar origem a uma

reducao da eficiéncia dinamica e distributiva.

(177) Por ultimo, a ICTT ndo estd em conformidade com as recentes reformas relativas aos
acordos verticais e horizontais, o que afecta a coeréncia da politica comunitaria em matéria de
concorréncia e o caracter previsivel das regras.

(178) A Comisséao pode por conseguinte ter de criar novas regras de concorréncia para 0s
acordos de licenca. Tal pode assumir a forma de um regulamento de isengao por categoria
extensivo e abrangente em conjugacéo com um conjunto de orientagées. O objectivo do novo
regulamento de isencdo por categoria necessitard de abranger uma gama mais vasta de
acordos de patentes e saber-fazer do que a ICTT, mas sera igualmente necessario averiguar a
conveniéncia de incluir outros acordos de DPI, em especial os acordos de concesséo de
licencas de direitos de autor. Procurar-se-a proceder a um alinhamento pelo novo tipo de

» Processo 65/86, acorddo de 27.091988, Col. 1988, p. 5249, ponto 16.

%6 Id., ponto 19.

37 Processo 193/83, acordio de 25.2.1986, Col. 1986, p. 611, pontos 92 e 93.
%8 Regulamento n.° 2659/2000, artigo 5°.
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regulamentos de isengdo por categoria limitando o caracter imperativo do novo regulamento e
concentrando-se numa lista limitada de restrices graves.

(179) Sera igualmente necesséario ponderar em que medida a cobertura dessa vasta isen¢éo
por categoria necessita de ser limitada através da utilizacédo dos limiares de quotas de mercado
ou de alguns outros limiares a fim de proteger efectivamente a concorréncia e a inovagao. Um
ponto de partida relativamente a este aspecto sera que uma quota de mercado elevada ou um
poder de mercado ndo pode ser considerado de forma negativa, uma vez que sera
frequentemente resultado de actividades inovadoras bem sucedidas e € esta actividade que
necessita de ser protegida. Contudo, é igualmente verdadeiro que a maior parte dos efeitos
negativos sobre a concorréncia resultam de situacdes em que o licenciante ou os licenciados
tém um certo nivel de poder de mercado e em que desta forma uma isencdo por categoria
geral pode ser menos apropriada. Para além disso, podem fazer-se as seguinte observacoes:

- € mais apropriado trabalhar com limiares de quota de mercado para restricdes que nao
se relacionam com a exploragcéo dos DPI licenciados do que restricdes que se relacionam com
os DPI licenciados;

- guanto as restricdes que se relacionam com os DPI licenciados, é mais apropriado
trabalhar com limiares de quotas de mercado para a concessao de licencas entre concorrentes
do que para a concessao de licengas entre nao concorrentes;

- nao € apropriado abranger por uma isengéo por categoria a concessao de licengas por
parte de empresas em posicdo dominante, uma vez que os acordos anticoncorrenciais de
empresas em posicdo dominante podem em principio ndo ser isentos. Contudo, poderia ser
explicado nas orientacBes em que situacdes as restricdes relativas a concessao de licencas nao
sao abrangidas pelo n.° 1 do artigo 81°.

(180) Em certas situacdes relativas a concessao de licencas, pode ser mais dificil do que
habitualmente definir os mercados e identificar as quotas de mercado. Tal pode ndo acontecer
guando os DPI dizem apenas respeito a um pequeno melhoramento nas tecnologias ou
produtos existentes, caso em que os mercados do produto ou das tecnologias existentes
afectados pelo acordo de licenca serdo os mercados relevantes. No entanto, pode acontecer
quando os DPI dizem respeito a um melhoramento significativo ou a um avango nas
tecnologias ou produtos existentes. Nessas situacdes, deve averiguar-se se a analise pode
exigir a definicdo dos mercados de investigacao e desenvolvimento (mercados da inovagéo) e
se podem ser utilizados outros indicadores de poder de mercado.

(181) A Comisséo tera de estabelecer se se considera necesséario que o futuro regulamento
de isencdo por categoria abranja também a concessao de licencas multipartes. Em caso
afirmativo, tal exigira uma alteracdo do Regulamento n° 19/65 do Conselho, que actualmente
apenas permite a cobertura de acordos de licenca entre duas partes.

(182) Sem excluir outras eventuais op¢des que devem igualmente ser discutidas, a Comisséo
apresenta a consulta publica o enquadramento que se segue para um futuro regime.

(183) A primeira e principal distin¢cdo a ser estabelagda da concesséo de licencas entre
concorrentes e entre ndo concorrentes. A Comissao terd de considerar a forma como na
pratica esta distincdo pode e deve ser estabelecida. Como ponto de partida para discussao, é
feita referéncia as observacdes apresentadas nos pontos 125 e 126.

(184) No que se refere a concessao de liceegai® ndo concorrentes, futura isencao por
categoria:
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- poderia tratar restricdes ndo associadas a exploracao dos DPI licenciados, tais como
nao concorréncia e subordinacdo, da mesma forma que o Regulamento n°® 2790/1999 (limiar
de quota de mercado de 30%, certas restricdes graves e determinadas condi¢des);

- poderia limitar a cobertura de restricdes associadas a exploracdo dos DPI licenciados,
tais como restricdes territoriais, relativas a clientes e area de utilizagdo, com um limiar de
posicdo dominante. A isencéo por categoria incluiria uma lista limitada de restricdes graves,
em especial relativas a restricbes de fixagdo de precos e eventualmente determinadas
restricdes territoriais. Poderia igualmente incluir condicdes que excluiriam certas restricbes da
cobertura da isencao por categoria (separabilidade);

- abaixo do limiar da quota de mercado e do limiar de posicdo dominante, seria mantido
0 mecanismo de retirada.

(185) Quanto as restricbes que nao estdo associadas a exploracao dos DPI licenciados; um
tratamento desse tipo criaria coeréncia com o Regulamento n® 2790/1999 relativo a isencéo
por categoria. Em comparagdo com a ICTT, significaria que certas restricdes actualmente
constantes das listas de clausulas negras ou cinzentas seriam isentas até um determinado
limiar de quota de mercado. A alternativa seria ndo cobrir essas restrigcdes tal como acontece
actualmente no ambito da ICTT.

(186) Quanto as restricdes associadas a exploracdo dos DPI licenciados, tais como restricbes
territoriais, relativas a clientes e a exclusividade no dominio de utilizacao, o limiar de posicédo
dominante ndo sO seria necessario tendo em conta a ultima condicdo prevista no n.° 3 do
artigo 81°, mas seria também apropriado para tomar em consideracdo eventuais riscos de
encerramento. Esse limiar apenas seria aplicavel no caso de o acordo ser abrangido pelo n.° 1
do artigo 81°. Em primeiro lugar, por exemplo no caso de encerramento. Um conjunto de
orientacdes de acompanhamento poderiam descrever em que situagdes as licencas exclusivas
seriam pouco provavelmente abrangidas pelo n.° 1 do artigo 81°, tendo em conta em especial
a situagao que caracterizaria 0 mercado na auséncia da licenga. Do mesmo modo, uma lista de
restricdes graves mais limitada seria aplicavel de forma a que determinadas restricbes
deixassem de seper se ilegais: tal poderia incluir as restricbes de quantidades, certas
restricdes relativas a clientes e precos maximos e recomendados. Seria necessaria uma
abordagem mais flexivel no que diz respeito as restricdes territoriais. A lista de restricdes
graves, embora baseando-se no Regulamento n® 2790/1999 relativo a isencdo por categoria,
deveria tomar em consideracao as caracteristicas especificas dos acordos de licenca.

(187) No que diz respeito a concessao de licemgage concorrentgsa futura isencdo por
categoria:

- poderia ser limitada por um limiar de quota de mercado até 25%;

- incluiria uma lista de restricdes graves no que diz respeito as restricbes que directa ou
indirectamente:

- fixam precos;
- limitam a producao ou as vendas;
- repartem territorios ou clientes;
- poderia ter de incluir uma lista de condi¢des que excluisse determinadas restricdes da

cobertura da isencao por categoria (separabilidade).
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(188) Tal poderia criar uma certa coeréncia com o Regulamento n® 2659/2000 relativo a
isencdo por categoria. Em comparacdo com a ICTT isto significaria uma abordagem mais
flexivel para os acordos de agrupamento, acordos de concessdo de licengcas cruzadas, e
acordos de licenca relativos a empresas comuns e para restricbes que ndo dizem respeito a
exploragdo do préprio DPI, tais como a ndo concorgreia subordinacdo. Trata-se de
restricdes que sao actualmente quer excluidas da ICTT quer proibidas. Forneceriam
justificadamente menos proteccéo a restricdes territoriais entre concorrentes em acordos de
concessao de licengas exclusivas.

(189) Acima dos limiares mencionados, deveriam existir orientagbes para clarificar a
politica de concorréncia, com referéncias apropriadas as actuais orientacdes em matéria de
cooperagdo horizontal e as orientagbes em matéria de restricdes verticais.

(190) Ao rever as actuais regras e ao prever um futuro regime, deve ser tomado em
consideracao o facto de a inovacao a nivel de novos produtos e novas tecnologias ser a fonte
altima de concorréncia significativa e principal ao longo do tempo. Uma ténica indevida
colocada em eficiéncias distributivas de curto prazo pode por conseguinte criar um
compromisso socialmente desfavoravel entre eficiéncias estéticas e dinamicas.

(191) No que diz respeito ao calendéario para esta revisdo, deve referir-se que, apesar de se
prever que a ICTT esteja em vigor até 31 de Marco de 2006, pode ser necessario altera-la ou
substitui-la antes desta data. Em especial, tendo em conta as propostas da Comissao para a
modernizacdo do Regulamento n.° 17, a abordagem da lista cinzenta e o processo de oposicao
associado no ambito da ICTT arrisca-se a tornar-se obsoleto. As regras relativas aos acordos
de transferéncia de tecnologia necessitardo entdo de ser ajustadas ao novo enquadramento
juridico de forma a garantir a maior transparéncia possivel a nivel da politica e coeréncia entre
0s instrumentos legislativos no dominio da concorréncia que abrangem as questdes de DPI.

(192) A fim de identificar a solugdo mais apropriada para um futuro regime, a Comissao
convida todos os interessados a apresentarem as suas observacdes, nomeadamente no que diz
respeito ao enquadramento supra. Todas as observacdes deverao ser dirigidas até 26.04.2002:

- Por correio para o seguinte endereco
Comisséao Europeia

Gabinete: J 70 - 5/93

Direccéo-Geral da Concorréncia
B-1049 Bruxelas

Bélgica

- Por correio electrénico

comp-technology-transfer@cec.eu.int

O presente relatério esta também disponivel em todas as linguas da Comunidade na World
Wide Web no seguinte endereco:

http://comm/competition/antitrust/technology transfer

Confidencialidade: Queiram indicar claramente os casos em que as observacdes formuladas
nao devam ser reveladas a terceiros.
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