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Intervenientes em apoio da demandada:

1.  Continental Automotive GmbH, [omissis] Regensburg,

[Omissis]

2.  Continental Automotive Hungary Kft., [omissis] Veszprem, Hungria,
[Omissis]

3.  BURY Sp. z.0.0., [omissis] Mielec, Poldnia,

[Omissis]

4.  TomTom Sales BV, [omissis] Montrouge, Franca,

[Omissis]

5.  Peiker acustic GmbH, [omissis] Friedrichsdorf,

[Omissis]

6. Robert Bosch GmbH, [omissisj.Gexlingen Schillerhohe

[Omissis]

7. Huawei Technologies\Deutschland GmbH, [omissis] Disseldorf,
[Omissis]

8. TomTom International B:\., [omissis] Amesterddo, Paises Baixos,
[Omissis]

9. _ Sierra Wireless, S'A., [omissis] ISSY LES MOULINEAUX [omissis],
Francay

[Omissis]

a seecdo'civel4 c. do Landgericht Dusseldorf
proferiu 0 seguinte

despacho:

[Omissis]

Il. S&o submetidas ao Tribunal de Justica da Unido Europeia as seguintes
questBes para decisao a titulo prejudicial:



A

B.
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Existe um dever de licenciamento prioritario de fornecedores?

1.

Pode uma empresa que se situe numa fase a jusante do processo
economico contestar uma agéo por violagdo da patente interposta pelo
titular de uma patente essencial a uma norma estabelecida por um
organismo de normalizacdo (a seguir «<PEN») e que se comprometeu
irrevogavelmente perante este organismo a conceder a terceiros uma
licenca em condigdes FRAND, invocando o abuso da posicéo
dominante na acecdo do artigo 102.° TFUE, se a norma para a qual a
patente controvertida é essencial ou se partes da mesma ja tiverem sido
implementadas num produto a montante fornecido pelaempresacontra
a qual é intentada a acdo por violacdo de patente ‘a,cuje foernecedor
requerente de licenca o titular da patente recusa cencederuma‘licenca
propria ilimitada para todas as utilizacdes pertinentes para efeitos de
patente em condigdes FRAND para os produtosigue implementam a
norma?

a)  Isto aplica-se em especial se‘correspender ags uses, no setor de
negocio em causa do distribuidor dos¢produtos finais, que a
situacdo em matéria de propriedade intelectual relativamente a
patente utilizada do “componente fernecido seja clarificada
mediante a obtencao de.licencas pelos fornecedores?

b)  Existe um_direite, prioxitarie aoflicenciamento em relagdo aos
fornecederes em cada fase,da cadeia de fornecimento ou apenas
em relacdo ao,formeceder que anteceda diretamente o distribuidor
do_produtorfinalno termo da cadeia de producdo? Neste caso, 0s
uses do comercio tambem sdo decisivos?

Exige a\proibicdo“de abuso em matéria de concorréncia que seja
concedida aonfornecedor uma licenca propria, ilimitada em condic6es
ERANDy, para tedas as utilizagOes pertinentes para efeitos de patente
relativamente a produtos que implementam a norma, no sentido de que
os distribuidores finais (e eventualmente os adquirentes a montante),
por seu turno, deixam de necessitar de uma licenca propria, separada
do titular da PEN, a fim de evitar a violacdo da patente no caso de
utilizacdo adequada do componente em causa?

Em caso de resposta negativa a primeira questdo prejudicial: estabelece
0 artigo 102.° TFUE condic¢Oes especiais qualitativas, quantitativas
e/ou outras para os critérios com base nos quais o titular de uma
patente essencial a uma norma decide contra que potenciais violadores
de patente, em diferentes niveis da mesma cadeia de producdo e de
valorizacdo, ird intentar uma acao por violagdo da patente?

Concretizacdo das condicdes decorrentes do Acérddo do Tribunal de Justica
no processo Huawei/ZTE (Acordao de 16 de julho de 2015, C-170/13):
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1.  Sem prejuizo de as obrigacdes de atuacdo que o titular da PEN e o
utilizador da PEN devem cumprir reciprocamente (adverténcia quanto
a violacdo, pedido de licenciamento, proposta de licenca em condicbes
FRAND; proposta de licenca ao fornecedor a licenciar com prioridade)
terem de ser cumpridas na fase pré-contenciosa, existe a possibilidade
de cumprir a posteriori, no decurso do processo judicial, sem perda de
direitos, as obrigacdes de conduta que ndo tenham sido cumpridas na
fase pré-contenciosa?

2. SO se pode considerar que existe um pedido de licenciamente, a ter em
conta, por parte do utilizador da patente, se da aprecia¢ao exaustiva de
todas as circunstancias resultar clara e inequivocamente a,ventade,e a
disponibilidade do utilizador da PEN de celebrar cem outitular da PEN
um contrato de licenciamento em “eondi¢besy, FRAND,
independentemente da configuracdo destas™condi¢@es\(as quais, na
falta de uma proposta de licenca formuladaaté estemomento, ainda
nem sequer sao previsiveis)?

a) Um infrator que ndo «esponda;, durante ‘varios meses, a
adverténcia de violagde, dad normalmente a entender que ndo
pretende uma licenca, pelo que, ndo obstante o pedido verbal de
licenca, esta ndo €xiste, cem a consequéncia de que a acao por
violacdo da patenten.intentada pelo titular da PEN, deve ser
julgada procedente?

b) Pode concluit-sendas eondicOes da licenca que o utilizador da
PEN “introduzith,com, a'sua contraproposta que nao existe um
pedido de™licenca, com a consequéncia de que a acgdo por
violagaey da, patente” interposta pelo titular da PEN deve ser
julgada procedente sem apreciar previamente se a propria oferta
denlicenga do'titular da PEN (que antecedeu a contraproposta do
utilizader “"da PEN) estad sequer em conformidade com as
condigdes FRAND?

Ch. Deve esta conclusao ser excluida, pelo menos no caso em que as
condicdes de licenciamento da contraproposta com base nas
quais se deve concluir pela ndo existéncia do pedido de
licenciamento, sdo condicbes relativamente as quais ndo foi
esclarecido nem manifestamente nem pelos 6rgéos jurisdicionais
superiores que as mesmas ndo sdo compativeis com condicdes
FRAND?

Fundamentacao:

1 A demandante intentou contra a demandada uma agéo de cessagédo da violagédo da
patente, prestacdo de informacgdes e prestacdo de contas e de condenacdo no
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pagamento de uma indemnizacdo demandada por violacdo da parte alema da sua
patente europeia EP 2 087 629 B1 (a seguir, «patente controvertida»). [Omissis]

A patente controvertida diz respeito a um processo de envio de dados num sistema
de telecomunicacdes que, segundo as conclusfes da sec¢do, é essencial a norma
Long Term Evolution (LTE). A norma LTE € uma norma de comunicacdes
moveis de quarta geracdo que foi regulada pela associacdo 3 GPP (3rd Generation
Parnership Project) que pertence, entre outros, ao European Telecommunication
Standards Institute (ETSI).

Em 17 de setembro de 2014, a sociedade-mde da demandante ‘€ notificante
original da patente controvertida, a Nokia Corporation, apresentou ao ETSI a
notificacdo da patente controvertida e declarou que considerava »a “patente
controvertida essencial a LTE. Simultaneamente, aprésentou, a0\ ETSI ‘tma
declaracdo FRAND mediante a qual se obrigou a congeder licencasa tereeiros em
condi¢des equitativas, razoaveis e ndo discriminatorias («fair, reasonable, and
non-discriminatory», a seguir, <FRAND»).

A demandada com sede em Estugarda é predutora,de veiculos aatomoveis ligeiros
e de veiculos comerciais que sdo promovidos, e comercializados sob a marca
Mercedes Benz, entre outras. Além disso, fornecediversossservicos financeiros e
de mobilidade. Nos veiculos da demandada.encontram-se instaladas, entre outras,
as denominadas TCU (Telematics ControhUnits) que permitem uma ligacdo dos
veiculos (Connected Cars) a'interpet, em espeeial, através da rede LTE. Deste
modo, os utilizadores dosfveiculos pedemyutilizar servicos baseados na internet
tais como streaming (transmissdo) de mdsica/dados e/ou instalar updates
[atualizagdes] [overtheair (semfios)}\nos veiculos da demandada sem terem de ir
a uma oficina para.esse ‘efeito, Acresce que as TCU sdo indispenséaveis para o
licenciamento e o.funcionamento,e comercializacdo dos veiculos, uma vez que
estes modulos permitem ‘a dispenibilizacdo da funcdo de chamada de emergéncia
(eCall), obrigatoria'por, lei.

As_TCU naonsaonfabricadas pela prépria demandada, mas numa cadeia de
praducéo ‘com varias fases. A demandada adquire aos seus fornecedores diretos as
TCU, prontas\a instalar (os denominados fornecedores de nivel 1). Por seu turno,
os farnecederesde nivel 1 adquirem os NAD (Network Access Devices)
necessariosypara a producdo das TCU de outros fornecedores (fornecedores de
nivel'2). Os fornecedores de nivel 2, por sua vez, adquirem o0s chips necessarios
para 0s NAD de outros fornecedores (fornecedores de nivel 3).

A demandante comegou por chamar a aten¢do da demandada, em margo de 2016,
para a violacdo, designadamente, da patente controvertida. A demandada reagiu
pela carta de 10 de junho de 2016. Em 9 de novembro de 2016 e em 27 de
fevereiro de 2019, a demandante ofereceu & demandada uma licenca,
designadamente, para a patente controvertida e, em marco de 2019, intentou acdo
por violacdo da patente controvertida. Em 19 de maio de 2019 e 10 de junho
de 2020, a demandada apresentou uma contraproposta a demandante. Na
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sequéncia de pedidos de licenciamento apresentados por fornecedores de nivel 1 e
de nivel 2 da demandada, foi proposta aos fornecedores de nivel 1, em fase
pré-judicial, com data de 17 de maio de 2017, uma minuta de contrato com a
designacdo modelo de nivel 1. De acordo com o modelo de nivel 1, os
fornecedores de nivel 1 devem oferecer aos seus clientes uma licenca para a
carteira da demandante, ou seja, os fornecedores de nivel 1 devem pagar por uma
licenca que apenas é concedida aos fabricantes de veiculos automoveis. O
denominado CWCL (modelo de licengca Connected Vehicle Value Chain), com
data de 27 de julho de 2019, prevé, em aditamento ao modelo de nivel 1, a
concessao aos fornecedores de uma licenca propria limitada para a investigacéo e
0 desenvolvimento, bem como para o fabrico de um Connected-Car, mas, ‘quanto
ao resto, concede aos seus clientes uma licenca, devendo estes\ultimos, poriseu
turno, dispor de um denominado direito «have-made» (direito ag¢produgdo ‘de
componentes por terceiros) para a producdo de uma TCEngue,lhesstenha sido
dado como contrapartida pelo fabricante de veiculos automoveis:

Na sequéncia da audiéncia perante a seccdo,, de'\3yde“setembro de 2020, a
demandante apresentou aos seus fornecederes de nivehl “Continental, Bosch,
Bury, TomTom, Peiker, Renault, Harmannse Fico. Mirrors,outra proposta de
licenca («Automotive License Agreement», preposta ‘delicenca «ALA»), que
prevé uma licenca propria, ilimitada, para o fabrice e acomercializagdo de TCU
para os fornecedores de nivel 1, ‘hem™como uma licenca para os clientes do
fabricante de veiculos autemoveishe ‘para outros eventuais clientes dos
fornecedores. A Huawei tambeém recebeu, a mesma proposta. A Sierra Wireless,
fornecedora de nivel 2 gue,também“requereu a licenga ndo recebeu nenhuma
proposta de licenca por parte da,demandante.

A demandante censidera ‘que, na qualidade de titular de uma PEN, era livre de
decidir em que fase\de'uma cadeta,complexa de producdo e de fornecimento eram
concedidas dicengas ‘em cendicbes FRAND. Nesta medida, ndo existia nenhuma
obrigacdo, de “licenciar ‘forngcedores a titulo prioritario. Para a escolha dos
licenciados devem Ser tidos*em conta aspetos de eficiéncia bem como o valor da
teenoelogia. O licenciamento numa fase de producdo a montante também nédo causa
nenhumsesgotamento com a consequéncia de os intervenientes subsequentes nédo
poderem beneficiar de uma licenca correspondente. Acresce que o titular de uma
REN tambémydeve, independentemente de uma pratica do setor eventualmente ja
existente, poder criar uma pratica de licenciamento propria, ndo discriminatoria. A
tal tambem ndo se opde a proibi¢do de abuso de posi¢do dominante no mercado
decorrente do artigo 102.° TFUE, que diz respeito aos titulares de patentes
essenciais a uma norma. Nem todas as fases de uma cadeia de producdo com
varias fases tém direito a uma licenca propria, integral, uma vez que, tendo em
conta as obriga¢Ges em matéria de concorréncia que incumbem ao titular de uma
patente essencial a uma norma, é suficiente que em cada fase seja sempre
disponibilizado o acesso a tecnologia padronizada. Alem disso, a demandada néo
pretende que lhe seja emitida uma licenca, uma vez que tem remetido sempre para
a obtencdo de licengas por parte dos seus fornecedores.
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A demandada considera que resulta do artigo 102.° TFUE, assim como da
declaracdo FRAND, apresentada ao ETSI pela demandante ou pela sua
antecessora legal, que um titular de uma PEN deve oferecer, a todos o0s
requerentes de licenca, uma licenca prépria e ilimitada para todas as utilizacdes da
PEN relevantes para efeitos de patente. Por conseguinte, devem ser licenciados
prioritariamente os fornecedores que pretendam uma licenca, 0 que também esta
em conformidade com o procedimento normalizado na industria automdvel. As
regras de outros setores ndo sao transponiveis, uma vez que na indudstria
automovel é habitual e eficiente que os fabricantes de automdveis recebam 0s
componentes dos seus fornecedores livres de direitos de terceiros. Nao“basta que
ao fornecedor seja apenas permitido 0 acesso a tecnologia protegida, por exemplo,
através de direitos «have made» que produzam efeitos no sentido, ascendente
numa cadeia de fornecimento. Com efeito, isso impediria_um*forneeedor, de atuar
de uma forma economicamente independente, uma vezsgue, dependegia do
cumprimento do acordo (em matéria de obrigacGes) per parte do seu, cliente
perante o titular da PEN. Por conseguinte (a demandada), tem diréite a@presentar
objecdes em matéria de concorréncia, tanto propriass\cemo-também as suscitadas
pelos seus fornecedores na qualidade de interuenientes em ‘apoio da demandada.

No entender dos intervenientes em apoi6»da demandada,*a demandante viola a sua
obrigacdo em matéria de concorréncia de oferecema todos os que solicitem uma
licenga proépria ilimitada em condig0es*"RRAND a referida licenga em condicdes
FRAND. Os proprios intervenientes pretendem gue Ihes seja emitida uma licenca
e submeteram a demandanteum “pedide, dejapresentacdo de uma proposta de
licenca FRAND. Alegam que 0s modelos‘de nivel 1 e CWCL néo respeitam a
obrigacdo da demandante em matéria de concorréncia, uma vez que O0S
intervenientes, enguantos,fornecedoresy ndo receberam uma licenga propria
ilimitada. O desenvolvimentorde mercado livre de TCU fica impossibilitado com
os referidos modeles, N@o foly,em-grande parte, apresentada nenhuma proposta de
licenga aos forneeedares de nivel 2 que pretendiam uma licenga. A invocacdo do
carater obrigatérionda,coneessao da licenca também é (derivadamente) permitida a
demandada, ‘'uma“vez,que se considera abusivo na acecdo do artigo 102.° TFUE
que ‘andemandante se recuse a conceder uma licenca da sua carteira de PEN aos
requerentesyde umasfase a montante da cadeia de producgdo, mas simultaneamente
Interpenha ‘uma,agéo contra empresas da fase final da mesma cadeia de producao
para cessacdoida violagdo da patente. Tanto mais que o licenciamento da fase de
producan, a montante, no caso de um regime contratual global, j& ndo permite que
seja interposta agédo na fase final.

A decisdo da secc¢do sobre a acdo depende da resposta as questdes formuladas na
parte dispositiva, relativas a aplicacdo da proibicdo de abuso em matéria de
concorréncia.
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A

A demandante assistem, em principio, os direitos invocados, decorrentes da
violagdo da patente, em especial, o direito a cessar a violagdo nos termos do
artigo 64.° da CPE (Convencdo sobre a concessdo de patentes europeias) e do
8 139, primeiro paragrafo, da PatG (Patentengesetz, Lei Relativa as Patentes).

Os veiculos automoveis fabricados e comercializados pela demandada (Connected
Cars) sdo incontestavelmente adaptados ao software LTE através dos médulos de
conectividade (TCU) neles instalados e, por conseguinte (também)=funcionam
com base na norma LTE, de uso corrente na Alemanha. Tendo+«emiconta, que a
patente controvertida é essencial a norma LTE, a demandada du oS\seus clientes
exploram automaticamente essa patente. A exploracgéo é ilegah

[Omissis]

B.

No entanto, era possivel arguir a naturezasobrigatoria dawlicenca, invocada,
respetivamente, pela demandada e’ pelas “intervenientes em seu apoio
(fornecedoras) para julgar improcedente a,acao inibitoriaa luz, nomeadamente, do
§ 242 do BGB (Cadigo Civil), emiconjugacdo com'e artigo 102.° TFUE. Seria
esse 0 caso se se considerasseqque, ao intentarta sua acdo inibitoria, a demandante
abusou da posi¢do dominante que incontestavelmente detém perante a demandada
no mercado de concesséde devicencas.

1.

O TribunaldeJustigayjardeclarou, no processo Huawei/ZTE (Acérddo de 16 de
julho de«2015, €-170/18, asequir, «Acdérddo do Tribunal de Justica»), que o
utilizadorde, una, patente essencial a norma contra o qual é interposta uma acao
inibitoria pode, invocar 'em sua defesa a natureza obrigatdria da licenca,
independentemente,_'de contestar, ou ndo, a utilizacio da patente e
ihdependentemente de ja ter dado inicio a exploracdo da PEN antes da emissao da
licenea.

2.

No presente caso, € necessaria a aplicacdo dos principios do Tribunal de Justica
numa situacdo que se caracteriza por a informacdo técnica da PEN ja ter sido
integralmente concretizada nos componentes (chips semicondutores, NAD, TCU)
fornecidos ao distribuidor do produto final (veiculo automdvel de passageiros) que
é confrontado com a acdo de cessacdo da violacdo da patente interposta pelo
titular da PEN, numa cadeia com diversas fases, pelo que se coloca a questdo de
saber se e, eventualmente, em que circunstancias e com que consequéncias
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juridicas o titular da PEN abusa da sua posicdo dominante na acecdo do
artigo 102.° TFUE se interpuser contra o vendedor do produto final uma acéo
inibitoria por violacdo de patente sem ter previamente satisfeito o desejo de
licenciamento dos seus fornecedores utilizadores da patente. Sobre esta questdo
incidem as questdes prejudiciais submetidas no n.° 1. parte A. da parte dispositiva
do despacho.

O 6rgdo jurisdicional de reenvio defende o seguinte entendimento relativamente
as questdes submetidas:

a)

Tendo em conta o facto de a declaracdo FRAND, independentemente do desejo
expresso pelo requerente da licenca, ndo conter nenhumas condic@es restritivas, a
mesma obriga o titular da PEN, perante qualquer pessoa, a, coenceder-lhe uma
licenga em condigdes FRAND. Neste caso, a emissde.da licenga ‘ndo deve
limitar-se a conceder um acesso qualquer a@ mercado, padronizado, mas deve
fornecer ao requerente da licenca uma partiCipagdona téenicaspadronizada numa
medida tal que Ihe permita a livre concorrénciaxem todes 0s mercados de produtos
que por ele sejam ou venham no futuro'a ser considerados.

Existe um interesse publico na preservagao do livre jego da concorréncia, tanto
num mercado j& enfraquecida pela qualificagde, de, um direito como essencial as
normas como também noutfes mercados que tenham possivelmente sido afetados
pela exploracdo da licenga elou que ainda S& encontrem em desenvolvimento. A
escolha da pessoa a guem o,titular da PEN oferece uma licenca da sua carteira de
PEN determina quem podesparticipar nojogo da concorréncia nos mercados dos
produtos a jusante do mercado, dastecnologia. Por conseguinte, a pratica de
licenciamentonde umntitular de_uma PEN é um fator constitutivo essencial para
determinar o'plane.em quesauma’ cadeia de producgdo pode ser criado um mercado
livre emmcondicBesiconcorrenciais. Isto é demonstrado no presente caso. Com uma
unica licenca‘ilimitada,para a PEN da demandante, os fornecedores que requeiram
a licenga estdo em candigdes de continuar a desenvolver, produzir e comercializar
&, quaisquen, fabricantes de veiculos automoveis, de forma independente e
juridicamente segura, as TCU e os componentes necessarios para o efeito. Sé com
a'mesmapodem os fornecedores continuar a desenvolver a tecnologia patenteada
para‘utilizacOes fora da inddstria automovel e expandir-se para novos mercados.
Se, pela’ contrério, so tiverem direito a uma licenca limitada que decorre dos
fabricantes de veiculos automoveis, tal impede de forma decisiva a investigacéo, o
desenvolvimento e a comercializacdo de TCU e dos seus componentes. Com
efeito, com direitos derivados, os fornecedores s6 podem produzir TCU e 0s seus
componentes e comercializa-los aos compradores previstos no contrato no quadro
das instrucBes que recebam de terceiros. Ser-lhes-ia vedada uma presenca propria
no mercado, independente do respetivo comprador, o que teria como consequéncia
uma limitacdo injusta do exercicio da sua atividade econémica.
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Contra o direito proprio, pleno, dos fornecedores a uma licenca ndo é possivel
alegar que, nesse caso, o titular da PEN também pode ainda ter a necessidade de
conceder uma licenca prépria aos restantes fabricantes. E certo que o
licenciamento ilimitado também ndo se esgota fora da Unido Europeia nem nos
direitos processuais e também ndo se esgota quando o direito apresenta
caracteristicas de um dispositivo que ainda ndo estdo presentes nos componentes
comercializados pelo fornecedor licenciado.

Contudo, importa ter em conta que, na sequéncia da aceitacdo declarada pelo
titular da PEN, destinada a gerar a confianca, deve ocorrer o licenctamento em
condicbes FRAND. Tal significa que no contrato de licenciamento, devem ser
previstas disposicdes que, em caso de exercicio da licenga, cenduzem, ao
esgotamento dos direitos da patente. Segundo o seu objetivona decClaragéo
FRAND destina-se a permitir a qualquer pessoa uma participacdo “justa,e nao
discriminatoria na utilizagdo economica da tecnologia“padronizada nosmercado
dos produtos. Se a utilizagdo do padrdo técnico também ‘ocorrerforatda Unido
Europeia ou se, por exemplo, estiverem em causa direitos, processuais, a
confirmacdo FRAND do titular da PEN também“deve Ser congruente com este
aspeto, concedendo a qualquer interessado o, direito. aof licenciamento que seja
geograficamente ilimitado e/ou que abranja o esgotamento de direitos processuais.
Neste sentido, o fabricante de produtos aumontante'que ‘utilizam uma patente pode
exigir a qualquer titular de uma“PENsuma licenca, FRAND que lhe permita
comercializar os seus produtes, semyrestriches e que deste modo desvincule
qualquer utilizador da invencdo numa fase subsequente da cadeia de exploragéo
de solicitar, por seu turno, tma‘licenca ao titular da PEN (Kihnen, GRUR 2019,
665, 670 e seg.).

Por conseguintegas\Jlimitagdesydo “principio do esgotamento do ponto de vista
tanto do dirgito “material comoytambém territorial podem ser ultrapassadas
mediante a<inclusdo\noe, centrato,de licenciamento de clausulas que conduzam ao
esgotamento globalnindependentemente do territério e também tendo em conta
eventuals" direitos, processtiais. A concessdo por contrato de um direito ao
sub=licenciamento, limitado, podera ser relevante. Tendo em conta que as TCU e
os NADnIeenciades.se destinam precisamente a criar uma conectividade mével de
acerde com,as,normas 2G a 4G, é de esperar um licenciamento por parte de um
titulande ,uma PEN que possibilite esta utilizacdo adequada tanto pelo fornecedor
como também pelos seus clientes.

Isto é tanto mais verdadeiro nos casos em que se tomam em consideracao 0s usos
do setor servido pela cadeia de exploragdo. Na indastria automdvel, tal
corresponde a pratica vivenciada de que os fabricantes de veiculos automdveis
obtém os seus produtos dos fornecedores isentos de direitos de terceiros. Tal tera
em conta o facto de todos os niveis serem responsaveis pela conformidade legal
da solucdo técnica desenvolvidos por eles proprios e que, por conseguinte, melhor
conhecem. Uma vez que um veiculo automdvel contém até 30 000 componentes,
seria para um fabricante de veiculos automdveis um esforco bastante consideravel
fiscalizar se as solucbes técnicas instaladas no seu veiculo, fornecidas por
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terceiros, usam a propriedade intelectual de terceiros. A problematica agudiza-se
mais quanto mais complexa for a participacdo dos fornecedores e quanto mais a
respetiva técnica se afastar do setor de atividade efetivo do fabricante dos veiculos
automoveis, tal como sucede no caso das TCU e dos NAD aqui em causa. O
fornecedor que optar por uma determinada solugdo técnica dentro da cadeia de
fornecimento faseada estd em melhores condi¢bes de apreciar se esta solucdo
viola a propriedade intelectual de terceiros. Acresce que os fornecedores investem
quantias consideraveis na investigacao e no desenvolvimento de solugdes novas e
inovadoras e séo, nessa medida, independentes dos clientes dos produtos finais, no
exercicio da sua atividade e necessitam para esta atividade de ‘uma,margem
econdémica e legal que sO pode ser garantida em seu beneficionmediante, uma
licenga ilimitada.

Nenhuns motivos de eficiéncia se opBem ao licenciamento, prieritario dos
fornecedores. Com efeito, em principio reconhece-sedque, os\ganhos, de eficiéncia
sdo aptos a justificar o comportamento anticoncakrencial \de ‘umasempresa com
posicdo dominante no mercado. Nesta medida, \0. aperfeicoamento técnico
destinado a estimular a qualidade e a reduzir 0s custes nma producdo ou na
comercializacdo, enquanto ganho de eficiéncia, deve ser considerado uma atuacéo
indispensavel [v. Comunicacdo da Cemissdo sobre, o“tratamento por parte da
Unido Europeia das patentes essenciai$za norma,nde 29 de novembro de 2017
COM (2017)]. Para tanto, os ganhos de“efieiéncia devem compensar 0s eventuais
efeitos negativos sobre os mereados‘em causa e_a pratica ndo pode eliminar a
concorréncia efetiva. Tal ndo se verifica'no presente caso. O argumento de que o
licenciamento deve ser faCilitado,a demandante por esta conseguir identificar mais
facilmente os fabricantes, dos, predutos finais do que os seus fornecedores
improcede, desdedlogo,»do, ponto “de 'vista factual, porque o numero de
fornecedores € de, longe inferior, aondos fabricantes de veiculos automéveis. Do
ponto de vista da\eficiénciay apenas se poderia ponderar o licenciamento dos
produtores “de “Chips, te “bandasbase, dos quais ndo existem mais de dez a
nivel mundial., Sem, ‘\prejuizo deste facto, a eventual simplificacdo do
licenciamente, tambem néo representa nenhum ganho de eficiéncia que constitua
umaijustificacao,no sentido acima referido.

O™aler dos,custos de transacdo e o perigo de um duplo pagamento na celebracéo
de diversos contratos de licenciamento com o mesmo objeto de licenciamento
tambémindowsao contrarios ao dever de licenciamento prioritario dos fornecedores.
Ambos,podem ser tratados com seguranca através de disposigdes contratuais.

Por conseguinte, o interesse de um titular de uma PEN no estabelecimento de um
determinado programa de licenciamento ndo pode levar a abstrair das obrigacfes
do titular da PEN em sede de direito da concorréncia. Daqui resulta que se 0
titular de uma PEN prefere emitir uma licenca a favor dos fabricantes finais de um
determinado produto, ndo pode, porém, ignorar ou recusar os pedidos/as ofertas
legitimos/as de licenciamento de um fornecedor. Se devesse ser concedida uma
licenga em condigcdes FRAND a todos os terceiros interessados, tal também
incluiria os fornecedores que necessitam de uma licenga para a sua atividade
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comercial. Além disso, também ndo é possivel concluir pela existéncia de tal
programa de licenciamento do lado da demandante, mediante o qual os fabricantes
dos produtos finais tenham sido licenciados. A demandante celebrou no passado
um contrato com um fabricante de veiculos automdveis que atualmente ja ndo esta
em vigor. Existe ainda um contrato de licenciamento celebrado com a
interveniente em apoio da demandante Sierra e com outro fabricante de veiculos
automaveis, que ndo diz respeito a carteira de patentes 4G aqui em causa. Até a
data, o agrupamento de patentes Avanci, do qual a demandante € membro,
celebrou contratos de licenciamento com trés fabricantes de veiculos automoveis e
recusou o licenciamento dos fornecedores. Em contrapartida, a Sharpy também
membro do agrupamento de patentes Avanci, celebrou recentemente 'um centrato
de licenciamento ilimitado com a fornecedora de nivel 2 Huawei “fomissis].
Subsequentemente, a demandada também celebrou um contrato devlicenciamento
com a Sharp. Outros membros do agrupamento de patentestAvanci encontiam-se
em negociagdes relativas ao contrato de licenctamentos.com diferentes
fornecedores de nivel 1 e de nivel 2.

A obrigacdo de licenciamento do fornecedor, requerente, de uma licenca ndo
conduz ao desfavorecimento do titular da PEN no\gue respeita @ remuneracao da
utilizacdo da invencdo. Isto porque a taxa da lieenca,nde, esta associada ao lucro
que o respetivo utilizador da licenca, aufere efetivamente com a invengédo
licenciada, mas so € determinante o-lucre,gue, do ponte de vista das partes, parece
alcancavel através da utilizacde,da invencao. Neste sentido, independentemente da
fase de licenciamento, deve, ser reservada ao,titular da PEN, por intermédio da
licenga FRAND, uma pafteequitativandos lucros auferidos no final da cadeia de
exploragdo faseada cem ‘& venda“do produto final que respeite a patente. Isto
significa que, no qué se refere a obrigagéo do titular da PEN de licenciamento do
fornecedor, a licen¢a correspondente ao valor econdmico da PEN também se
apresenta na fase devexploracéo amontante. Consequentemente, o fabricante deve
aceitar a licengarque\ontitular da PEN também poderia exigir ao distribuidor do
produto_final, sem\questah.constitua exploracdo abusiva. Neste caso, a orientacdo
em fungédo de lucro 'de ‘exploracdo de terceiros podera contrariar 0 seu modo de
funcienamento‘em circtinstancias normais de concessao de licenga. Contudo, esta
caracteriza=se por ostitular da patente ser livre de decidir a que fase de exploracédo
da‘utilizacde da,invencédo atribui o direito de utilizagdo. O titular da PEN néo se
encontraspesta situagdo, uma vez que € obrigado por lei a conceder uma licenga a
qualquerypessoa que o solicite. No entanto, esta obrigacdo néo deve levar a que o
mesmosseja excluido da participagéo no produto da utilizagdo da invengéo na fase
final da criacdo de valor ou que a sua participagdo seja indevidamente dificultada
(Kuhnen, GRUR 2019, 665, 670 e seg.).

Em face do exposto, o direito de qualquer fornecedor de requerer para si uma
licenca FRAND ilimitada existe, em principio, e sem restricBes, pelo que a
exigéncia de uma licenga FRAND consubstancia um ato admissivel de exercicio
do direito que, em caso de recusa do titular da PEN, implica o abuso de posi¢édo
dominante que pode ser invocado tanto pelo infrator contra o qual é interposta a
acao como também pelo fornecedor, requerente da licenca.
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b)

Se for afastada a qualificacdo de abuso e se, consequentemente, a demandada
tiver, no presente caso, o direito de interpor acdo judicial contra a demandante,
colocam-se outras questdes pertinentes para a deciséo.

Segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica no processo Huawei/ZTE, o
titular da PEN, antes de propor acgdes inibitdrias ou de retirada de produtos, deve
advertir o alegado infrator, numa primeira fase, da violacdo da patente (dispositivo
e n.61 do Acorddo do Tribunal de Justica). Na sequéncia desta*adverténcia
quanto a infracdo, o utilizador da patente deve entdo, numa segunda fase, requerer
uma licenca. Neste caso, o titular da PEN deve apresentar-1he, por, escritosuma
proposta de licenca concreta em condigcdes equitativas;, razoaveiswe néo
discriminatorias precisando, simultaneamente, a remuneracao exigida, e“as
modalidades do seu calculo (n.° 63 do Acérdédo do Tribunal dexJustica). '@ infrator
deve, numa quarta fase, dar seguimento a esta proposta,deyboa, fée, embespecial,
sem qualquer tatica dilatoria (n.° 65 do Acorddo dowJribunal de Justica). Se o
infrator ndo aceitar a proposta do titular .da_ PEN “\dewera, num prazo curto,
submeter uma contraproposta concreta de-Jlicenciamento “gue corresponda as
condi¢cbes FRAND (n.° 66 do Acordaodo Tribunal*de™Justica). Na hipotese de o
titular da PEN, por seu turno, rejeitar eSta contrapreposta, o infrator deve, a partir
desse momento, calcular o montante da,remuneracdo, pela exploracdo da PEN e
constituir uma garantia do pagamentoxda remuneracdo que também inclua atos de
exploracgéo anteriores (n.° 67 do Aegrdaondo Tribunal de Justica).

Desta forma, o Tribunal‘de JustiCa, salienta que os passos descritos — adverténcia
quanto a infracdo, pedido de licenciamento e apresentacdo de uma proposta de
licenciamento em “condigoes, KRAND — devem ocorrer previamente as agdes
judiciais inibitoriasy Perssse,motivo, coloca-se a questdo, a que a jurisprudéncia
alemd, na sua maioriay, responde pela afirmativa, de saber se esses passos podem
ser dados,a pesterieriy, no decurso do litigio. A problemaética é relevante para o
presente “litigio, \tendovems conta que a demandante s6 muito depois de ter
interposto a acéo € quevapresentou diversas propostas de contrato aos fornecedores
de“nivel I, Simultaneamente, a seccdo esta ciente de que as propostas de
contratacao, ndo diziam respeito a propria demandada, mas as intervenientes em
seu apeio. Contudo, a execucdo de uma ordem de inibicdo tem para 0s
intervenientes as mesmas consequéncias do que para a demandada: ambos deixam
de poder  comercializar os seus produtos. Se a demandada deixar de poder
comercializar veiculos automdveis, os fornecedores também ndo poderdo vender
0s seus produtos a demandada. Neste sentido, pode ndo fazer diferenca se as fases
descritas no Acérddao Huawei/ZTE nédo foram respeitadas perante a demandada ou
perante os intervenientes.

No entender da sec¢do, em principio, esses passos podem ser seguidos a posteriori
durante o processo, o que devera ser fundamentado com mais detalhes no que diz
respeito a necessidade de uma proposta de licenca compativel com as condigdes
FRAND. A questdo de saber se uma proposta de licenca € concretamente
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realizada em condi¢6es FRAND (0 que a seccdo entende no sentido dos principios
de ndo exploracdo e ndo discriminacdo, no sentido do artigo 102.° TFUE), da
muitas vezes origem a dificeis questes de apreciacdo que em grande parte ndo
estdo resolvidas, cujo tratamento pelo tribunal ndo €, na prética, suscetivel de ser
previsto pelas partes. Sem que se possa censurar o titular da PEN, muitas vezes, €
sO no litigio que se percebe se e por que motivo a proposta apresentada é
insuficiente. Se o titular da PEN estiver disposto a retifica-la, faz sentido que a
respetiva discussdo tenha lugar no processo em curso. O mesmo acontece quando
o titular da patente cumpriu o seu dever pré-contencioso de adverténcia quanto a
infracdo e depois de uma espera infrutifera durante um prazo adequado para o
infrator prestar declaragdes, interpds uma acdo. Se o infrator, decClarasse
subsequentemente no processo a sua disponibilidade para obtena licenga e 'se a
possibilidade de remediar a infracdo fosse recusada, tal teria‘eomosconsequéncia
que o tribunal teria de condenar 0 mesmo a cessagdo da infracaono que faria com
que para o infrator (sob a pressdo de um titulo executivo inibitorio) as negeciacdes
equitativas com o titular da PEN, em condi¢des,FRAND, ja‘nao ‘seriam, na
pratica, possiveis.

E ainda pertinente para a resolugio do présente ‘litigio sabemguais os requisitos
que devem ser impostos ao pedido dedicenciamento,otha ‘conduta do requerente
da licenca subsequentemente a advertéacia de infracdo emitida pelo titular da
PEN. A seccdo defende que ndo devem ser impostos nenhuns requisitos
demasiado exigentes ao pedidesde licenciamento. O pedido de licenciamento pode
ser realizado de modo geral ou informal, e, \poriconseguinte, também de forma
implicita, devendo a conduta,emicausaypermitir o reconhecimento inequivoco pela
contraparte da vontade,de‘ebtera licencay Nao sdo necessarias observacdes quanto
ao teor da licenga. Pelocentrariopestasspodem inclusivamente ser prejudiciais se
derem ao titular da PEN a‘impressaonde que a obtencdo da licenca s6 acontece em
determinadas,condi¢desique ndo sejam FRAND e que, por conseguinte, o titular
da PEN nao, seja,obrigade a respeitar. A questdo de saber se o requerente da
licenca subsequentementesse'mostra disposto a aceitar a licenca é irrelevante para
a apreciacaosda ‘existéncia“de um pedido de licenciamento a data em que €
formulado. A cenduta ulterior do requerente da licenca sé deve ser apreciada ao
examinana'propostasdo titular da PEN, depois de a mesma ter sido submetida.

Segundo, umy entendimento defendido pela doutrina (Kuhnen, Handbuch der
Patentverletzung, 13.2 edigdo, capitulo E, n.%® 393 e seg.), o pedido de licenca que
se exige.ao infrator visa apenas garantir que o titular da PEN so se dé ao trabalho
de apresentar uma proposta em condi¢cbes FRAND nos casos em que o infrator o
tenha requerido. N&o sdo necessarias observagdes relativas ao teor da licenca.
Estas s6 podem ser prejudiciais se, na sequéncia de uma apreciacdo razoavel,
causarem a impressdo ao titular da patente de que, apesar do pedido verbal, a
disponibilidade para a aceitacdo da licenca, sO subsiste, definitiva e
irrevogavelmente, mediante condi¢cGes ndo negociaveis que, manifestamente, ndo
sdo FRAND, sendo, por esse motivo, evidente que o titular do direito de
propriedade intelectual ndo tem de as respeitar. Nestas circunstancias, o pedido
verbal de concessdo de uma licenca contém, na realidade, a recusa séria e
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definitiva de celebrar um acordo de exploracdo em condicdes FRAND, o que
torna qualquer proposta de licenca em condicdes FRAND por parte do titular da
patente, a partida, desnecessaria (porque inatil).

Uma vez que as condi¢Oes mais detalhadas da licenca ainda ndo foram formuladas
nesta data, porque sé devem ser estabelecidas pelo titular da PEN, mediante a sua
proposta de licenca, na fase seguinte, devem ser impostos requisitos rigorosos
para a presuncdo de que o infrator, embora formule verbalmente um pedido de
licenga, ndo esta, no entanto, de facto, de todo disposto a receber a licenga. No
fundo, o infrator renuncia, efetivamente, com essa conduta, a apresentacdo da
proposta de licenca devida pelo titular da PEN, a qual € um dade adquirido, tal
como sempre sucede no caso de renuncia a uma posicao jurfdica“favoravel ao
declarante, pelo menos, em circunstancias muito especificas. Exige=se, sobretudo,
prudéncia quando a legitimidade das circunstancias nas quais‘se deve basear a
presungdo da inexisténcia, na realidade, de disponibilidade\para“a obtencdo da
licenga, em contradicdo com a declaracdo formulada,“ainda nao»foiclarificada
pela jurisprudéncia e quando, por esse motivo, as mesmas admitem, em principio,
entendimentos diferentes.

Se foi o pedido de licenca, por muito «insuficiente» no sentido acima referido que
tenha sido, que efetivamente desencadeeu a apreSentagdao da proposta de licenca
por parte do titular da patente, o pedido“de ‘licenca cumpriu o objetivo para que foi
pensado e deve analisar-se, subsequentemente, de acordo com o procedimento
habitual, se a proposta de licenca de titular da patente esta em conformidade com
as condicdes FRAND que prometethe que/sdo devidas. Assim, a questdo da
disponibilidade do infrator “paras receber a licenca s6 se torna a colocar
relativamente a reagdo.do Ninfrator ‘a,proposta de licenga: se ndo estiver em
conformidade com as condi¢ées,FRAND, a disponibilidade para receber a licenca
é irrelevante. Em contrapartida, Sexa proposta de licenca for feita de acordo com as
condicbes RRAND\, &, disponibilidade do infrator para receber a licenga é
determinante paraa‘decisao do litigio. Esta disponibilidade néo existe se (e apenas
se) o infrator recusar. a-proposta de licenca em condi¢cbes FRAND apresentada
pelostitular da patente ou Se este ndo apresentar uma contraproposta que, por seu
turno, seja, compativel com as condicdes FRAND. Se o titular da patente
apresentar ‘'uma._proposta de licenca em condigcbes FRAND, em resposta a um
pedide, de licenca do infrator, esta (e apenas esta!) constituird prova determinante
da existéncia’ou nao de disponibilidade por parte do infrator para aceitar a licenca.
Com efeito, ¢ o titular da patente que deve cumprir a sua declaracdo de aceitagdo
das condicbes FRAND geradora de confianga precisamente mediante uma
proposta de licenca em conformidade com estas condi¢des, enquanto o infrator sé
tem de demonstrar a sua disponibilidade para aceitar a licenga mediante a
aceitacdo dessa proposta ou a formulacédo de outras condicbes FRAND.

Deve, pois, distinguir-se entre a disponibilidade, em principio, em termos gerais,
do infrator, para aceitar uma licenca FRAND e a sua vontade de aceitar condi¢des
concretas de licenciamento que se revelem compativeis com as condigdes FRAND
(vontade concreta de obter uma licenga). Na fase do pedido de licenga, sO a sua
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vontade geral de se tornar licenciado deve ser relevante e verificada. A sua
disponibilidade concreta para aceitar a licenca sé esta em discussdo depois de a
proposta de licenca do titular da patente ter sido identificada como FRAND.

Por conseguinte, a seccdo nao subscreve o entendimento [Landgericht Minchen
(Tribunal Regional de Munique), Acérddo de 10 de setembro de 2020,
7 0 8818/19; Landgericht Mannheim, Acorddo de 18 de agosto de 2020,
2 0 34/19)] segundo o qual, no @mbito da apreciacdo da disponibilidade do
infrator da patente para celebrar um contrato de licenciamento em condicGes
FRAND, deve ser tida em conta a contraproposta e, em especial, deve ser tida em
conta a taxa de licenciamento ai proposta como critério de determinagdo da
disponibilidade do requerente da licenca para aceitar a licenca.

A seccdo esta ciente de que ndo tem a obrigacdo de submeter,um pedido de
decisdo prejudicial em virtude do artigo 267.°, terceirogparagrafoTFUE. No
entanto, ao exercer o0 seu poder de apreciacdo nos texmaes do artigo 267.°, n.° 2,
TFUE, a secgéo teve, em especial, em ceonta que 0 artigonl02.° TFUE permite
diversas interpretacdes que para um jurista expectiente sao razoavelmente possiveis
na mesma medida e que as questdes pertinentes para‘a decisdo ainda ndo foram
objeto de interpretacdo pelo Tribunal “de» Justica, em especial, ndo foram
respondidas de forma definitiva pela Becisdo«Huawei/ZTE».

Acresce que a resposta asquestoes, prejudiciais é da maior importancia. Na
Europa e, em especial, na,Alemanha, esta atualmente em curso um grande nimero
de acdes por violacdo'de patentes essenciais as normas nas quais por detras do
alegado infrator _da_patente, Se encontra uma cadeia de valor mais ou menos
complexa composta ‘por, Um “vasto *nimero de fornecedores. Atualmente, 0s
requisitos em-materia, de, concerréncia que devem nestes casos ser impostos ao
titular da PEN,\sebretudosadmedida em que devem ser concedidas licencas
FRAND®e 'a_quem \sae\controversos. A Comissdo Europeia também apresentou
pedidos, de informacBes ‘aos intervenientes, na sequéncia das reclamagdes da
demandada e de ‘alguns fornecedores. S6 uma decisdo do Tribunal de Justica pode
fornecer uma, clarificacdo definitiva. A apresentacdo das questdes relativas a
interpretacdoy, doartigo 102.° TFUE por um 6&rgdo jurisdicional de primeira
instancia ‘permite um esclarecimento rapido que € do interesse de todos 0s
intervenientes.
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