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1 INTRODUCCION

(2) De conformidad con lo dispuesto en el articulo 12 del Reglamento n°® 240/96, la
Comision debe proceder a una evaluacion regular de la aplicacion del Reglamento de
exencion por categorias de los acuerdos de transferencia de tecnologia (en lo sucesivo, el
'RECATT"), especialmente en lo que se refiere al procedimiento de oposicion previsto en su
articulo 4. Con tal fin, la Comisién debe elaborar un informe que sirva para determinar si
conviene adaptar el RECATT. En este informe se hace esta evaluacion y se invita a los
interesados (empresas del sector, asociaciones de consumidores, etc.) a formular comentarios
al respecto.

(2) Hay varios argumentos en favor de una revision completa de la politica de la Comision
en el &mbito de los acuerdos de transferencia de tecnologia.

(3) El RECATT se basa en la aplicacion de determinados criterios formales y sigue un
planteamiento legalista similar al que antes aplicaba la Comisién en el campo de los acuerdos
verticales y horizontales. Ademas, tiene un alcance bastante limitado, ya que solamente cubre
determinados tipos de acuerdos de licencia exclusiva. La exencion por categorias se concede
aplicando un gran niumero de complejos requisitos formales que figuran en listas de clausulas
"blancas”, "grises" y "negras". EI RECATT esta orientado principalmente a la competencia
intramarca y a la integraciéon del mercado. De ahi que haya que preguntarse si no habra
supuesto para el sector un corsé demasiado rigido que ha obligado a las empresas a firmar
acuerdos que limitan su eficacia y posiblemente la competitividad de la industria europea.

(4) La reciente reforma de las normas comunitarias de competencia sobre acuerdos
verticales y horizontales supuso el paso de un planteamiento legalista y basado en criterios
formales a un enfoque mas econdémico y basado en los efectos de los acuerdos que se centra
mas en la competencia intermarcas y en el analisis de las posibles eficiencias de determinadas
restricciones. Este cambio de planteamiento se hizo, entre otras cosas, mediante la fijacion de
umbrales de cuota de mercado, la supresiéon de las listas de clausulas blancas y grises de los
correspongdientes reglamentos de exencidn por categorias y la elaboracion de unas
Directrices.

(5) Estas reformas también abarcaron cuestiones relacionadas con los derechos de
propiedad intelectual (DPI). Concretamente, el Reglamento n° 2790/1999 (exencion por

categorias para restricciones verticales) cubre las cesiones o licencias de DPI accesorias a
acuerdos verticales, siempre que se cumplan determinados requisitos (apartado 3 del articulo
2). Ademés, conforme al Reglamento 2658/2000, las normas aplicables a los acuerdos de
especializacion también se aplican a las clausulas sobre DPI accesorios. Finalmente, el

Reglamento (CE) n® 240/96 de la Comision, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicaciéon del
apartado 3 del articulo 85 del Tratado a determinadas categorias de acuerdos de transferencia de
tecnologia, DO L 031 de 9.12.1996, pp. 2-13.

2 Reglamentos n° 2790/1999 de la Comision para los acuerdos verticales (DO L 336 de 29.12.1999),
n° 2658/2000 para los acuerdos de especializacion y n° 2659/2000 para acuerdos de |+D (ambos en el
DO L 304 de 5.12.2000) y Directrices de acompafiamiento sobre restricciones verticales (DO C 291 de
13.10.2000) y Directrices sobre la aplicabilidad del articulo 81 del Tratado CE a los acuerdos de
cooperacion horizontal (DO C 3 de 6.1.2001).



Reglamento n° 2659/2000 establece nuevas normas sobre desarrollo y explotacién conjunta
de DPI fruto de acuerdos de I+D. Estas normas han modificado el planteamiento de la
Comisién en las cuestiones relacionadas con DPI. Por lo tanto, es necesario acometer una
revision completa del RECATT para subsanar las incoherencias entre este Reglamento y esos
otros reglamentos de exencidn por categorias mas recientes.

(6) Esta revision del RECATT es tanto mas necesaria cuanto que ya esta en marcha la
reforma del Reglamento i, 7que aboga por que se faculte a las autoridades nacionales y a los
tribunales nacionales para aplicar directamente el apartado 3 del articulo 81 del Tratado. Para
garantizar una aplicacion previsible del mismo, son indispensables unas normas claras y
coherentes.

(7 La reforma del Reglamento 17 también obliga a revisar el procedimiento de oposicion
del RECATT. Este procedimiento esta dirigido a las llamadas clausulas "grises" que quedan
fuera del alcance de la exencién por categorias y para las cuales el RECATT ofrece un
mecanismo de examen acelerado basado en un procedimiento de notificacion simplificado.
Como la reforma del Reglamento 17 propone la supresion del sistema de notificacion, esta
claro que también habra que suprimir el procedimiento de oposicion y que las clausulas
"grises" tendrdn que ser incluidas en la exencion por categorias o ser tratadas como
restricciones especialmente graves. Ello presupone una revision completa del planteamiento
actual en materia de licencias de tecnologia.

(8) A lavista de estas consideraciones, el objetivo de este Informe es someter a consulta
publica un andlisis de la actual situacion juridica y de hecho y hacer propuestas encaminadas a
consequir:

- una exencion por categorias mas simple y posiblemente mas amplia para los acuerdos
de licencia de tecnologia y

- una exencion por categorias acorde con las nuevas normas de competencia
recientemente adoptadas y otros cambios en la politica comunitaria.

2 PRINCIPALES CARACTERISTICASDEL RECATT

(9) Cuando aprob6 el RECATT en 1996, la Comision era consciente de que el desarrollo
econémico de la Comunidad y su capacidad de enfrentarse a la competencia mundial
dependian de la capacidad de la industria de concebir nuevas tecnologias y difundirlas en la
Comunidad. Por ello se pretendia que el RECATT fuese una pieza clave del desarrollo de la
innovacién en la economia comunitaria y contribuyese a mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad.

(10) Esencialmente, el RECATT perseguia alcanzar un equilibrio adecuado entre tres
grandes objetivos. El primer objetivo era simplificar las normas que regulaban los acuerdos de
licencia combinando las anteriores exenciones por categorias sobre licencias de kiiow how

Propuesta de reglamento del Consejo relativo a la aplicacion de las normas sobre competencia previstas
en los articulos 81 y 82 del Tratado, DO C 365 E, 19.12.2000, p. 284 - 296,
4 Reglamento (CEE) n° 2349/84 de la Comision del 23 de julio de 1984



de patentésen un solo reglamento, a fin de "fomentar la difusion de know how en la
Comunidad y de promover la fabricacién de unos productos técnicamente superiores" (tercer
considerando). El segundo objetivo era garantizar una competencia efectiva en productos
tecnolégicamente nuevos o perfeccionados. El tercer objetivo era crear un contexto juridico
favorable para las empresas que inviertan en la UE, garantizando la seguridad juridica y
reduciendo la carga administrativa de las notificaciones individuales con arreglo al apartado 3
del articulo 81.

(11) Para conciliar estos tres objetivos, el RECATT reserva el beneficio de la exencién por
categorias a los acuerdos de licencia que cumple varios requisitos formales. En primer lugar,
el RECATT solamente cubre los tipos concretos de acuerdos definidos en el articulo 1, con lo
que la exencion tiene un alcance relativamente limitado. En segundo lugar, parte de la base de
que en principio toda restriccion que rebase los limites del objeto especifico de la patente
entra dentro del &mbito de aplicacion del apartado 1 del articulo 81. En tercer lugar, regula los
acuerdos estableciendo tres categorias de clausulas: i) las que por lo general no infringen el
apartado 1 del articulo 81 pero cuya legalidad viene a confirmar la exencién por categorias
("clausulas blancas"); ii) las que violan el apartado 1 del articulo 81 y, por tanto, su inclusion
en un acuerdo lo excluye completamente de la exencion por categorias (las "clausulas
negras") y iii) las que ni estan eximidas ni expresamente excluidas y tienen que examinarse
caso por caso. Para esta Ultima categoria el RECATT prevé un procedimiento de oposicion
por el que la Comisién debe dictaminar, en determinado plazo, si el acuerdo notificado puede
acogerse a la exencidn por categorias (véase el articulo 4). Ademas, el articulo 7 permite a la
Comision retirar el beneficio de la exencién por categorias a los acuerdos que tengan efectos
incompatibles con las condiciones establecidas en el apartado 3 del articulo 81 del Tratado.
De conformidad con el apartado 1 del articulo 7, esto puede ocurrir, en particular, cuando la
cuota de mercado del licenciatario es superior al 40 %.

2.1 Ambito de aplicacion del RECATT

(12) ElI RECATT exime determinados tipos de acuerdos de licencia exclusiva firmados
entre solamente dos partes con fines de fabricacion, explotacién y comercializacion (articulos
1.1 y 10.10). Solamente es aplicable si el licenciatario fabrica los productos bajo licencia o
presta los servicios bajo licencia él mismo o hace que sean fabricados o prestados por su
cuenta (octavo considerandog. Quedan, pues, excluidos los acuerdos cuyo Unico objeto es la
venta (acuerdos de distribucian)

(13) Por lo que se refiere &po de DPIl,el RECATT se aplica Unicamente a los acuerdos

de licencia puros o mixtos de «know-how» y de patente. Los demas DPI (en particular las
marcas, los derechos sobre los dibujos y modelos y los derechos de autor, especialmente sobre
soportes légicos) estan cubiertos en la medida en que "dicha licencia adicional [...] s6lo
contenga clausulas accesorias" (sexto considerando, véanse también los articulos 1.1y 5.1.4).

(14) En cuanto alipo de acuerdpel RECATT incluye determinadas licencias exclusivas
en las que el licenciante se obliga a no conceder a terceros licencias sobre la tecnologia en
cuestion o a no explotar él mismo la tecnologia concedida en el territorio reservado al

Reglamento (CEE) n°® 556/89 de la Comision del 30 de noviembre de 1988
Sin embargo, como se ha explicado en la introduccién, estan cubiertas por el Reglamento 2790/1999 las
clausulas sobre derechos de propiedad intelectual accesorias a acuerdos de distribucion.



licenciatario (articulos 1.1.1), 1.1.2) y 1.1.3)). Asimismo exime, en determinadas condiciones,
los acuerdos que protegen al licenciatario exclusivo de las ventas activas y pasivas de
licenciatarios establecidas en otros territorios (articulos 1.1.4), 1.1.5) y 1.1.6))

(15) Los acuerdos de licencia que no se ajustan a este modelo quedan excluidos y sélo
pueden beneficiarse del apartado 3 del articulo 81 tras un examen individual precedido de la
correspondiente notificacion.

(16) Concretamente, el articulo 5 excluye de manera expresa del beneficio de la exencion
por categorias los siguientes tipos de acuerdos de licencia:

€) "los acuerdos celebrados entre los miembros de un consorcio de patentes o de "know-
how" y referentes a las tecnologias compartidas" (articulo 5.1.1)), salvo que las partes no
estén sujetas a ninguna restriccion territorial con respecto a la fabricacién, utilizacion y

comercializacion de los productos a que se refieren los acuerdos o con respecto a la
utilizacién de las tecnologias compartidas (articulo 5.2.2));

(b) los acuerdos de licencia cruzada celebrados entre partes que sean "competidoras
respecto de los productos" objeto de las licencias (articulo 5.1.3)), salvo que las partes no
estén sujetas a ninguna restriccion territorial con respecto a la fabricacion, utilizacién y
comercializacion de los productos a que se refieren los acuerdos o con respecto a la
utilizacién de las tecnologias concedidas (articulo 5.2.2));

(c) los acuerdos de licencia entre competidores con intereses en una empresa en
participacion o relacionados con las actividades de la empresa en participacion (articulo
5.1.2)), a excepcion de los celebrados entre una de las partes y la empresa en participacion,
siempre que la cuota de mercado combinada de las empresas participantes no exceda del 20%
cuando la licencia se limite a la producciéon conjunta y del 10% cuando el acuerdo de creacion
de la empresa en participacion también contemple la distribucion conjunta (articulo 5.2 (1)).
Estos umbrales corresponden a los umbrales de cuota de mercado de los anteriores
reglamentos de exencién por categorias de acuerdos de especializacién §.de 1+D

2.2 Normas aplicables a restricciones especificas

(17) Restricciones territorialesEl RECATT cubre en su articulo 1.1 las restricciones que
impiden que el licenciante y el licenciatario exploten la tecnologia bajo licencia en el
territorio exclusivo de la otra parte. El término "explotacion" incluye toda utilizacion de la
tecnologia concedida, especialmente para la produccion y la venta activa o pasiva de los
productos bajo licencia en el territorio de la otra parte (apartado 10 del articulo 10). Es de
sefalar que estas disposiciones cubren tanto los acuerdos entre empresas no competidoras
como entre empresas que antes de concederse la licencia si competian en el mismo mercado

Ademas, el articulo 1 también cubre, en determinadas condiciones, dos tipos especificos de acuerdo, las
licencias de patentes o de know how que obligan al licenciatario a comercializar los productos bajo
licencia exclusivamente con la marca del licenciante (articulo 1.1.7)) y las llamadas "licencias de
utilizaciéon" (articulo 1.1.8)).

8 Reglamento (CEE) n° 417/85 de la Comision y Reglamento (CEE) n° 418/85 de la Comision. Estos
Reglamentos han sido reemplazados por el Reglamento 2658/2000 de la Comision y el Reglamento
2659/2000 de la Comision (véase la segunda nota a pie de pagina). Los nuevos Reglamentos fijan unos
umbrales de cuota de mercado mas elevados: el 20% y el 25 %.



del producto o de la tecnologia bajo licencia. También estan cubiertas las restricciones
territoriales orientadas a proteger a un licenciatario de las ventas activas y pasivas de otros
licenciatarios (articulos 1.1.4), 1.1.5) y 1.1.6)).

(18) La exencion de estas restricciones territoriales esta sujeta a ciertos limites temporales
que varian segun el tipo de acuerdo y dependen de si la restriccion tiene por objeto la
proteccion concedida por el licenciante al licenciatario o la proteccion concedida por el
licenciatario al licenciatario. En el caso de la proteccion que concede el licenciante al
licenciatario en las licencias de patentes, la exencion se aplica siempre que el producto bajo
licencia esté protegido por patentes paralelas en los territorios en cuestion (articulo 1.2). En el
caso de la proteccién que concede el licenciatario al licenciante en las licencias de know how,
la exencidn es aplicable durante un periodo maximo de 10 afios desde la fecha en que uno de
los licenciatarios comercialice por primera vez el producto bajo licencia (articulo 1.3). Para la
proteccion entre licenciatarios, el RECATT limita la exencién para las restricciones sobre
ventas pasivas "a un periodo que no superara los cinco afios a partir de la fecha en que uno de
los licenciatarios hubiere comercializado el producto bajo licencia por primera vez en el
territorio del mercado coman" (articulos 1.2 y 1.3), tanto en el caso de las licencias de
patentes como de know how. Se incluyen en la lista negra los acuerdos que establecen
restricciones territoriales que excedan de los periodos previamente mencionados (apartado 7
del articulo 3). Finalmente, el apartado 3 del articulo 3 excluye de la exencién por categorias
los acuerdos que contienen restricciones que impiden a terceros hacer comercio paralelo.

(19) Reparto de la clientelaEl apartado 4 del articulo 3 del RECATT incluye en la lista
negra las clausulas por las que las partes se asignan directa o indirectamente clientes del
mismo sector técnico de aplicacion o del mismo mercado de productos cuando las partes son
competidoras respecto de los productos bajo contrato. Ademas, el vigésimo tercer
considerando dispone que "Estas restricciones entre partes que no son competidoras siguen
estando sujetas al procedimiento de oposicién”, es decir, se tratan como clausulas grises

(20) Sector de aplicacionGeneralmente se considera que las obligaciones que restringen la
explotacion de la tecnologia bajo licencia a uno o mas sectores técnicos o a uno 0 mas
mercados de productos no entran dentro del &mbito de aplicacién del apartado 1 del articulo
81.

(21) Restricciones de produccioil apartado 5 del articulo 3 del RECATT dispone que la
exencién no se aplica cuando "una de las partes esté sujeta a limitaciones respecto de la
cantidad de los productos bajo licencia fabricados o vendidos o respecto del nimero de actos
de explotaciéon de la tecnologia concedida". Esta exclusion general de la exencidon por
categorias esta sujeta a dos excepciones. La primera se refiere a las llamadas licencias de
utilizacién, que imponen al licenciatario la obligacion de limitar la produccién del producto
bajo licencia a las cantidades necesarias para la fabricacion de sus propios productos y de
vender dicho producto tan sélo como pieza de repuesto de sus propios productos (articulo
1.1.8)). La segunda excepcion cubre las situaciones en que la licencia se concede con el fin de
proporcionar a un cliente dado una segunda fuente de suministro (articulo 2.1.18))ioLa

legis en que se fundan estas dos excepciones es que las restricciones cuantitativas en las

Esto significa que las restricciones de la clientela conllevan la pérdida del beneficio de la exencién por
categorias para la totalidad del acuerdo cuando se trata de una licencia entre competidores; en caso
contrario, solamente quedan excluidas de la exencién por categorias dichas restricciones.



“licencias de utilizacion" o en las licencias de "segundo proveedor" no entran dentro del
ambito de aplicaciéon del apartado 1 del articulo 81, ya que la finalidad de tales acuerdos "no
es crear una fuente de suministro independiente en el mercado" (vigésimo tercer
considerando). Ademas, el articulo 2.1.12) y el vigésimo cuarto considerando contienen
disposiciones que regulan las denominadas "licencias por emplazamiento”, es decir, las que
limitan la explotacién de la tecnologia concedida a determinado centro de produccion.

(22) Restricciones de preciogsta excluida del beneficio de la exencion por categorias
toda restriccion directa o indirecta de los precios (apartado 1 del articulo 3).

(23) Clausulas de inhibicion de la competenci apartado 2 del articulo 3 del RECATT
prohibe cualquier obligacion que impidan a una de las partes "competir con la otra, con
empresas vinculadas a ésta Ultima o con otras empresas en los &mbitos de la investigacion y el
desarrollo, la produccién o utilizaciéon de productos competidores y su distribucion”. Sin
embargo, el articulo 2.1.18) permite "una reserva en favor del licenciante del derecho a poner
fin a la exclusividad del licenciatario y a dejar de concederle licencias sobre las mejoras [...] y
del derecho a exigir al licenciatario que aporte la prueba de que el "know-how" concedido no
se utiliza para la produccion de productos y la prestacion de servicios distintos de los
productos y servicios bajo licencia", cuando el licenciatario compita con productos o
tecnologias con el licenciante. Ademas, estan cubiertas por la exencién por categorias la
obligacion del licenciatario "pagar un canon minimo o de producir una cantidad minima"
(articulo 2.1.9)) o "de fabricar y comercializar lo mejor posible el producto bajo licencia"
(articulo 2.1.17)).

(24) Clausulas de vinculaciarDe conformidad con la letra a) del apartado 2 del articulo 4,

por vinculacion se entiende toda obligacion del licenciatario de "aceptar [...] otras licencias o
a solicitar bienes o servicios que no son necesarios para explotar de forma técnicamente
correcta la tecnologia concedida o para garantizar [...] especificaciones de calidad". El
RECATT considera que estas restricciones constituyen clausulas grises sujetas al apartado 1
del articulo 81 cuya exencidon exige su notificaciébn previa, en su caso con arreglo al
procedimiento de oposiciébn. Ademas, el articulo 2.1.5) dispone que las clausulas de
vinculacién estan cubiertas por la exencién por categorias siempre que se refieran a productos
0 servicios y en la medida en que los productos o servicios vinculados sean "necesarios" para
garantizar una explotacion técnicamente correcta de la tecnologia concedida o para garantizar
que la produccién del licenciatario se ajusta a especificaciones minimas de calidad.

(25) Clausulas de cesion de los derechos sobre mejoras o nuevas aplicaciones de la
tecnologia concedidaEl apartado 6 del articulo 3 del RECATT incluye en la lista negra
cualquier clausula que obligue al licenciatario a ceder (es decir, a vender sus DPI sobre) las
mejoras o0 nuevas aplicaciones de la tecnologia concedida. El articulo 2.1.4) incluye en la lista
blanca la obligacion del licenciatario de conceder al licenciante una licencia sobre las mejoras
0 nuevas aplicaciones que hubiera aportado a la tecnologia concedida, siempre que, si las
mejoras son disociables de la tecnologia concedida, la licencia no sea exclusiva y el
licenciante acepte la obligacion reciproca de conceder al licenciatario una licencia sobre sus
propias mejoras. Las licencias que contienen clausulas no reciprocas de cesion de los
derechos sobre mejoras o nuevas aplicaciones y las que contienen clausulas exclusivas de
cesion de los derechos sobre mejoras o0 nuevas aplicaciones no estan ni eximidas ni
expresamente condenadas por el RECATT, sino que pertenecen a la zona gris de las clausulas
que han de ser objeto de exencién individual. La diferencia radica en que, mientras que una



clausula que exija la cesion directa de los DPI conlleva la exclusién de la totalidad del
acuerdo del &mbito de aplicaciéon del RECATT, este ultimo tipo de clausulas conlleva la
pérdida del beneficio de la exencidon por categorias solamente por lo que se refiere a la
clausula en cuestion.

(26) Clausulas de no impugnacioin virtud del articulo 4, las clausulas que prohiben al
licenciatario impugnar el caracter secreto o sustantivo del "know-how" concedido o la validez
de cualquier patente concedida bajo licencia se consideran “"clausulas grises" que deben
notificarse con arreglo al procedimiento de oposicién. Con todo, el articulo 2.1.15), permite al
licenciante rescindir el acuerdo si el licenciatario impugna que la validez del DPI concedido
bajo licencia.

3 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES A LAS POLITICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DE COMPETENCIA

(27) Larelacion entre la politica de propiedad intelectual y la politica de competencia es un
viejo tema de debate en circulos econémicos y juridicos. Nadie discute que resulta dificil
conciliar innovacién y competencia y algunos estiman incluso que se trata de un matrimonio
condenado al divorcio. La fuente de conflicto que mas se menciona son los objetivos
posiblemente discordantes del derecho de propiedad intelectual y el Derecho de competencia.
En este capitulo se aborda esta supuesta fuente de conflicto antes de analizar como se
armonizan en la practica las politicas de propiedad intelectual y de competencia en la UE y en
EE.UU.

3.1 ¢ Persiguen objetivos contradictorios el Derecho de propiedad intelectual y el
Derecho de competencia?

(28) No hay duda de que permitir que las innovaciones sean copiadas en un plazo muy
breve y son compensacion alguna equivale a desincentivar la innovacion. De ahi que el
Derecho de propiedad intelectual conceda ciertos derechos de monopolio a los innovadores.
El Derecho de propiedad intelectual concede al innovador el derecho a impedir que otras
personas exploten su innovacion. Pero el monopolio legal que el Derecho de propiedad
intelectual concede al titular del derecho de propiedad intelectual puede traducirse, segun el
grado de disponibilidad de productos substitutivos en el mercado, en poder e incluso

monopolio de mercado en el sentido del Derecho de competencia. Este es el origen de la
fuente de posibles conflictos antes mencionada, pues parece como si el Derecho de
competencia quitara con una mano lo que el Derecho de propiedad intelectual da con la otra.

(29) Sin embargo, en principio éste conflicto s6lo es aparente. Si se analiza la cuestion con
detenimiento, los Derechos de propiedad intelectual y de competencia son complementarios
porque ambos aspiran a promover el bienestar de los consumidores. El objetivo del Derecho
de propiedad intelectual es promover el progreso técnico en beneficio Ultimo de los
consumidores. Para ello es preciso alcanzar un equilibrio adecuado entre una proteccion
excesiva o, por el contrario, insuficiente de los esfuerzos de los innovadores. No se trata de
promover el bienestar individual del innovador. Con los derechos de propiedad se persigue
garantizar una recompensa suficiente para que el innovador tenga incentivos para acometer su
esfuerzo creativo o de invencién, sin poner freno a subsiguientes innovaciones ni imponer
innecesariamente a los consumidores largos periodos de precios altos. Lo primero puede
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ocurrir si las innovaciones consisten en la mejora de ideas anteriores protegidas por patentes.
Los periodos largos e innecesarios de precios altos se materializan cuando la innovacion
permite al titular del DPI obtener poder de mercado en el mercado o mercados abiertos a la
competencia en que se explota el DPI y cuando el DPI protege esta posicion de monopolio

por mas tiempo del necesario para incentivar el esfuerzo innovador.

(30) Para lograr un equilibrio adecuado una proteccion excesiva o insuficiente de los
esfuerzos innovadores, los derechos de propiedad intelectual difieren de los derechos de
propiedad "normales” y generalmente son menos absolutos: con frecuencia tienen una
duracion limitada (patentes, derechos de autor), tienen un alcance estrictamente limitado
(derechos de autor, marcas ), no estan protegidos frente a creaciones paralelas (derechos
deaultgr, know how) o dejar de ser validos en cuanto se hacen de domino publico (know
how)™.

(31) Por su parte, la politica de competencia aspira a promover el bienestar de los
consumidores protegiendo la competencia, que es la clave de unos mercados eficientes que
ofrezcan los mejores productos de calidad a los precios mas bajos.

(32) Por lo tanto, no hay que plantearse la cuestion en términos de conflicto sino de
complementariedad y, posiblemente, de ajuste en cada caso concreto. ¢En qué medida deberia
intervenir la politica de competencia para intentar mejorar el equilibrio alcanzado por el
derecho de propiedad intelectual? Sobre esta cuestidbn hay algunos puntos generales de
consenso, pero también hay notables diferencias entre las distintas jurisdicciones.

(33) Hay consenso en que la politica de competencia puede desempefar un papel positivo
en la formaciéon del Derecho de propiedad intelectual ("defensores del papel de la
competencia”). La experiencia acumulada en materia de politica de competencia deberia
resultar Gtil a la hora de zanjar cuestiones como el alcance y la duracion que deben tener los
DPI, es decir, a la hora de decidir ex ante qué equilibrio debe conseguir la legislacion sobre
DPI.

(34) También hay acuerdo en que la politica de competencia tiene que desempenfar su papel
normal cuando los DPI se utilizan para producir efectos anticompetitivos que van mas alla de
la explotacion de dichos derechos. Por ejemplo, la supeditacion de una licencia a la compra de
un producto no patentado (vinculacion) o a la imposicion de clausulas de inhibicién de la
competencia son précticas que entran dentro del ambito de aplicacién del Derecho de
competencia. También hay un consenso general sobre el hecho de que en estos casos la
politica de competencia debe tener en cuenta las caracteristicas especificas de los DPI para
proteger adecuadamente la eficiencia dinamica. Por ejemplo, una clausula de inhibicién de la

10 No esta claro que las marcas deban tratarse aqui. Como ha sefialado Pitofsky, la marca "implica un

equilibrio econémico con implicaciones distintas para el Derecho de competencia. El objetivo

econdmico de la legislacion sobre marcas no es, en general, fomentar la innovacion y la creatividad,
sino, por el contrario reducir los costes de captacion de consumidores identificando el origen de las
mercancias y, de paso, fomentar la calidad protegiendo la reputacién”. R. Pitofsky, Antitrust and

Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New Economy, Antitrust, Technology and

Intellectual Property Conference, University of California, marzo de 2001. Sin embargo, lo cierto es que

las marcas a menudo se incluyen en licencias sobre otros DPI, como know how y patentes.
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competencia puede ser indispensable para proteger la confidencialidad del know how
transferido o para impedir que el know how beneficie a los competidores del licenciante.

(35) Sin embargo, no hay en absoluto acuerdo sobre la cuestion de hasta qué punto debe
interferir la politica de competencia en la explotacion de los DPI en casos individuales, tanto

si las empresas que explotan los derechos y conceden licencias son empresas dominantes
como sino lo son. Es en este punto donde las discrepancias entre el planteamiento de la UE y
el de EE.UU. son notables. En general, la politica comunitaria de competencia limita mas la
explotacion de los DPI que la politica de competencia de EE.UU.

3.2 Politica comunitaria de competencia en materia de DPI

(36) Si ya resulta dificil dentro de una misma jurisdiccion delimitar el papel que han de
desempefiar los DPI y el que corresponde a la politica de competencia, en la UE esta
dificultad se ve agravada por el hecho de que los DPI todavia se otorgan fundamentalmente a
nivel nacional’. Por un lado, el articulo 295 (antiguo articulo 222) del Tratado CE exige que

la Comunidad respete los regimenes nacionales de la propiedad y el articulo 30 (antiguo
articulo 36) del Tratado CE establece una excepcién especifica a las disposiciones sobre libre
circulacién del Tratado que sean contrarias a los DPI nacionales. Por otro, el Tribunal de
Justicia ha subrayado la necesidad de proteger los principios fundamentales de libre
circulacién y competencia en la Comunidad. Este es el motivo por el que el Tribunal de
Justicia ha establecido la distincién entre la concesion o existencia del DPI, que no puede
verse afectada por las normas sobre libre circulacion y competencia, y su ejercicio, que si
puede verse afectado por estas disposiciones del Tratado CE.

(37) Por ejemplo, efConsten-Grundigel Tribunal de Justicia dictaminé que los articulos
30y 295 "no impiden de modo absoluto que el Derecho comunitario se aplique al ejercicio de
DPI nacionales. El articulo 36 (el actual articulo 30) ... no puede limitar el ambito de
aplicacion del articulo 85 (ahora 813"En cuanto al articulo 295, el Tribunal dejé claro que

“la orden conminatoria impugnada (de la Comision) de abstenerse de utilizar el derecho de
marcas reconocido en el ordenamiento juridico nacional para poner obstaculos a las
importaciones paralelas, sin afectar a la atribucion de dichos derechos, limita su ejercicio en la

1 Esta situaciéon estd cambiando lentamente a medida que la normativa comunitaria va generando DPI

nuevos o armonizados en toda la UE. Esta normativa abarca las marcas (Directiva n° 89/104 del
Consejo de 21.12.1988), los derechos de alquiler y préstamo (Directiva n° 92/100 del Consejo de
16.11.1992), la armonizacién del plazo de proteccién del derecho de autor (Directiva n° 93/98 del
Consejo de 29.10.1993), los derechos de autor en el &mbito de la radiodifusion via satélite y de la
distribucién por cable (Directiva n° 93/83 del Consejo de 27.9.1993), laqmidin juridica de las bases

de datos (la Directiva del Consejo n° 96/9 del PE y de 11.3.1996), las invenciones biotecnoldgicas
(Directiva n° 98/44 del PE y del Consejo de 6.7.1998) y los dibujos y modelos (Directiva n° 98/71 del
PE y del Consejo 13.10.1998). Entre las normas nuevas que estan pendientes de aprobacion figuran una
propuesta de Directiva sobre la armonizacion de determinados aspectos de los derechos de autor y
derechos afines en la sociedad de la informacién y una propuesta de Directiva sobre la proteccién de las
invenciones mediante modelos de utilidad. Ademas, recientemente la Comision aprobd una propuesta
de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria (COM (2000) 412 final).

Consten Grundig/Comision, Rec. [1966] 299, p. 346. Véanse, asimismo, Parke Davis/Probel Rec.
[1968] 55 y Deutsche Grammophon, Rec. [1971] 1147.
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medida necesaria para el cumplimiento de la prohibicion establecida en el apartado 1 del
articulo 85 (ahora 81.1)*

(38) En el contexto de la distincion entre la existencia y el ejercicio de un DPI el Tribunal

de Justicia ha desarrollado el concepto de "objeto especifico” del DPI. El objeto especifico es
el conjunto de derechos esenciales que integran el DPI en si. Hay quien opina que la
utilizacion normal de un DPI, conferir al legitimo titular del mismo el beneficio del objeto
especifico de dicho derecho, equivale a preservar la existencia del derecho y prima sobre las
disposiciones de competencia del Tratdd&! objeto especifico y la existencia son, pues,
conceptos que se solapan, aunque no siempre esta claro como deben aplicarse en cada caso
concreto los conceptos de "utilizacion normal" y "beneficio”. Por el contrario, hay quien
opina que la existencia solamente abarca la autoridad de los Estados miembros para
determinar las condiciones de concesion del DPI. A su juicio, la utilizacién del DPI para
asegurar el beneficio del objeto especifico del derecho puede examinarse a la luz las normas
de competencia, aunque puede quedar excluida de su ambito de aplicacién por otras razones,
como la existencia de una justificacion objetiia

(39) Alahora de hacer una evaluacion, importa tener presente que el Tribunal de Justicia y
la Comisién siempre han definido con gran precisién el objeto espééifiesta claro que la
posesion de un DPI confiere a su titular el derecho a otorgar licencias y cobrar royalties. Sin
embargo, el Tribunal de Justicia y la Comisién han considerado siempre que las condiciones
de concesién de una licencia pueden entrar dentro del ambito de aplicacién de los articulos 81
y 82.

(40) Asi, por ejemplo, de conformidad con el articulo 82, las condiciones de concesion de
una licencia no pueden discriminar entre licenciatarios y los royalties no pueden ser
excesivos. En la sentencMagill del TJ se dictamin6 incluso que una empresa dominante
podia ser obligada en determinadas condiciones a conceder una licencia a uh’tercero

13
14

Véase la anterior nota a pie de pagina.

K. Coates y J. Finnegan, Propiedad intelectual, capitulo 8, apartado 8.27, J. Faull y A. Nikpay,
Derecho comunitario de competenci®99.

S.D. AndermanEl Derecho comunitario de competencia y los derechos de propiedad intelet®98,

capitulo 2.

A efectos del Derecho comunitario, el TJ definié el objeto especifico de una patente en el asunto
Centrafarm BV/Sterling Druglel siguiente modo: "conferir al titular, a fin de recompensar el esfuerzo
creativo del inventor, el derecho exclusivo a utilizar una invencién con objeto de fabricar y realizar la
primera comercializacion de productos industriales directamente o por medio de la concesién de
licencias a terceros, asi como el derecho a oponerse a cualquier infraccion”. EI know-how no goza de
una proteccion legal especifica, pero los propietarios de know-how pueden protegerlo acogiéndose al
derecho general de confidencialidad. Aunque no hay ninguna definicién del objeto especifico de los
derechos de autor, la jurisprudencia ha resaltado varios elementos tipicos, como el derecho de decision
sobre la primera comercializacién de una obra (as@#mg, el derecho a remuneracion en caso de
difusién publica (asunt&oditel Il) y el derecho a alquilar una obr&Varner Brother/Christiansgn
Véanse, también, las sentencias de 22.9.1998, asunto C-&p@iont Film y de 28.4.1998, asunto C-
200/96,Metronome

1 Asuntos acumulados C-241/91P y C-242/91P Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television
Publications Ltd (ITP)/Comisién Rec. [1995] I-74. Este informe no entrard en mas pormenores sobre la
aplicacion del articulo 82 a los DPI.
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(41) La jurisprudencia y el RECATT también han dejado claro que las condiciones
contenidas en un acuerdo de licencia pueden entrar dentro del ambito de aplicacion del
apartado 1 del articulo 81. Asi ocurre cuando estas condiciones afectan a la competencia en
general, tanto intramarca como intermarcas. Por ejemplo, en la lista negra del RECATT
figuran clausulas relacionadas con la competencia intermarcas, como las clausulas de
inhibicién de la competencia, y clausulas relacionadas con la competencia intramarca, como
las restricciones territoriales de duracién excesiva y las restricciones de precios relacionadas
con la venta del producto bajo licentia

(42) EIRECATT no hace una distincion clara segun que las partes del acuerdo de licencia
sean 0 no competidores y tampoco sigue un planteamiento coherente en lo que se refiere a los
acuerdos entre competidores (véase también la secciéon 5.1). EI RECATT aplica un
planteamiento basado en el tipo de clausulas a los acuerdos de licencia no reciproca y cruzada
entre competidores por el que la cobertura dependen de si los acuerdos (no) contienen
determinadas clausulas. Pero el RECATT autoriza los acuerdos de licencia entre
competidores relativos a las actividades de una empresa en participacion siempre que no se
rebasen determinadas cuotas de mercado (véase la seccion 2.1 del presente Informe).

(43) Asimismo, el RECATT no deja suficientemente claro cuando se considera que las
empresas son competidoras. Los términos “fabricantes competidores o fabricantes de
productos competidores" se definen asi en el RECATT (apartado 17 del articulo 10): "los
fabricantes que venden productos que, por sus caracteristicas, precio o utilizacién, son
considerados por los usuarios como intercambiables o sustituibles por los productos bajo
licencia". Generalmente se ha considerado que esta disposicion da una definicion de
competidores bastante amplia y asi se ha aplicado. Si las partes en un acuerdo de licencia eran
competidoras antes de la innovacion, son consideradas competidoras incluso si el proceso de
fabricacion objeto de la licencia o el producto patentado representa un adelanto tan grande
gue en ausencia de la licencia ya no cabria competencia alguna.

(44) La interaccion entre el Derecho de propiedad intelectual y el Derecho comunitario de
competencia alcanza su mayor complejidad en el campo de las restricciones territoriales. Para
determinar si una restriccion a la libertad del licenciatario de vender activa o pasivamente los
productos bajo licencia en el territorio del licenciante o de otros licenciatarios puede entrar
dentro del ambito de aplicacion del apartado 1 del articulo 81, es preciso abordar la cuestion
del agotamiento del DPI. Un licenciatario puede oponerse a la importaciéon del producto
objeto de la licencia en su territorio si el producto se comercializa sin el consentimiento del
licenciante. Puede, pues, oponerse a las exportaciones en su territorio de terceros productores
0 comerciantes que comercialicen el producto sin el consentimiento del licenciante. Pero no a
las exportaciones de terceros comerciantes que hayan obtenido el producto de otros
licenciatarios o del licenciante y, por lo tanto, con su consentimiento. Tampoco a las
exportaciones de otros licenciatarios o del licenciante, porque también en ese caso el producto
se comercializa con el consentimiento del licenciante. Por lo tanto, tiene que examinarse a la
luz del articulo 81 en qué medida un acuerdo de licencia puede limitar las ventas activas o

Es de sefialar que no siempre es posible distinguir entre restricciones de la competencia intramarca e
intermarcas. Por ejemplo, hay consenso en que los acuerdos de mantenimiento del precio de reventa
(MPR) pueden afectar a la competencia tanto intramarca como intermarcas.
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pasivas del licenciante o del licenciatario en el territorio de la otra parte o de otros
licenciatarios.

(45) En conclusion, el planteamiento que sigue la politica comunitaria de competencia en

lo que atafie a los acuerdos de licencia reconoce la existencia del monopolio concedido por el
Derecho de propiedad intelectual, pero esto no significa que el ejercicio o la explotacion de

ese monopolio no pueda examinarse a la luz de las normas de competencia. El licenciante y
los licenciatarios son empresas distintas y como tales son tratadas. Las normas de
competencia no aceptan cualquier restriccion que ayude al licenciante a sacar el maximo
provecho de su monopolio. Esta claro que para beneficiarse plenamente del monopolio el
licenciante puede decidir imponer a los licenciatarios restricciones en materia de precios,

produccion o territorios en que pueden vender el producto objeto de la licencia, pero estas
restricciones pueden ser contrarias a la normativa comunitaria de competencia.

3.3 Politica de competencia de EE.UU. en materia de DPI

(46) El enfoque que sigue EE.UU., que recogen las Antitrust Guidelines for the Licensing
of Intellectual Property (Directrices de competencia en materia de concesion de licencias de
propiedad intelectual; en adelante, "Directrices estadounidenses”) del DOJ y la FTC difiere
del planteamiento de la UE Las Directrices estadounidenses incorporan tres principios
generales: a) a efectos del analisis de la politica de competencia, la propiedad intelectual tiene
la misma consideracion que cualquier otra forma de propiedad; b) no se presume que la
propiedad intelectual crea poder de mercado y c¢) se considera que en general la concesion de
licencias redunda en beneficio de la competéficiaos problemas de competencia pueden
plantearse cuando el acuerdo de licencia restringe la competencia entre empresas que en
ausencia de la licencia habrian sido competidores potenciales o efectivos (empresas que
tienen una relacién horizont&l) Al titular de la propiedad intelectual no se le exige que cree
competencia en su propia tecnologia y, en principio, debe ser libre de imponer en un acuerdo
de licencia aquellas restricciones que le permitan hacer lo que también podria haber hecho
solo. El planteamiento estadounidense no soélo reconoce la existencia del monopolio
concedido por el Derecho de propiedad intelectual, sino que también respeta en general el
derecho del titular del DPI a explotarlo plenamente imponiendo en un acuerdo de licencia las
restricciones que sean necesarias para sacar pleno provecho del DPI.

19 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Propenty.S. Department of Justice and the

Federal Trade Commission, abril de 1995,
Directrices estadounidenses, seccion 2.0.
Directrices estadounidenses, seccion 3.1.
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(47) La politica de competencia puede limitar la libertad del licenciante por partida doble.
En primer lugar, puede entrar en juego si las restricciones del acuerdo de licencia se aplican a
productos o procesos no patentados. Por ejemplo, si el licenciante tiene una patente sobre el
proceso de fabricacién pero no sobre el producto fabricado por el licenciatario, la fijacién del
precio de venta del producto del licenciatario se considera una fijacion vertical de precios
ilegal con arreglo a la normativa de competeffciBel mismo modo, si el acuerdo de licencia
impone una clausula de inhibicion de la competencia al licenciatario que impide que éste
fabrique o venda productos competidores, ésta recibe el mismo trato que en cualquier otro
acuerdo vertical. Lo mismo ocurre si se supedita el acuerdo de licencia a la compra por parte
del licenciatario de otro bien o servicio.

(48) Ensegundo lugar, y lo que es mas importante, la politica de competencia puede entrar
en juego cuando la licencia restringe la competencia entre empresas que habrian sido o
podrian haber sido competidores de no mediar el acuerdo. En tal caso, si el acuerdo de
licencia tiene efectos negativos sobre los precios, cantidades o calidades de mercancias o
servicios en mercados existentes o futuros, se aplican las normas de competencia de EE.UU.
Se aplican, en primer lugar, cuando también sin la licencia el licenciante y licenciatario serian
competidores efectivos o potenciales, es decir, cuando el licenciante y el licenciatario ya
tenian y siguen teniendo una relaciébn competitiva horizontal. También se aplican cuando los
acuerdos de licencia excluyen, a través de una clausula de inhibicién de la competencia o de
exclusividad por ejemplo, a los competidores del licenciante (efecto de exclusion). Y en
principio también podrian aplicarse a los acuerdos de licencia en los que los licenciatarios
tienen una relacién competitiva horizortal

(49) En la préactica, las Directrices estadounidenses solamente se ocupan de las dos
primeras situaciones. Por lo que se refiere a las clausulas de inhibicion de la competencia, ya
se ha indicado que pueden estar sujetas a las normas de competencia por cuanto no tienen por
objeto la explotacion del DPI en si, sino que se refieren a otros productos o procesos ajenos al
DPI. En este caso se trata de comprobar si se excluye a los competidores del licenciante del
mercado.

(50) En cuanto a los casos en que el licenciante y el licenciatario también habrian sido o
podrian haber sido competidores de no mediar el acuerdo de licencia, la principal
preocupacion de las Directrices estadounidenses son los falsos acuerdos de licencia con los
que en realidad se pretende encubrir un cartel. Asi, por ejemplo, si el proceso de fabricacion
objeto de la licencia o el producto patentado no representa una mejora econdmica sobre otras
tecnologias disponibles u otros productos no patentados y la patente no es una patente de
bloqueo, en general el acuerdo de licencia no implica una transferencia util de tecnologia y no

= Véase W.K. Tom, Nota informativa, p. 3Blesa redonda sobre politica de competencia y derechos de

propiedad intelectuaComité de derecho y politica de competencia, OCDE, octubre de 1997, y N. T.
Gallini y M. Trebilcock, Derechos de propiedad intelectual y politica de competencia: Un marco de
andlisis de la problematica econdmica vy juridica, p. 339 y 344-Bi&Ssa redonda sobre politica de
competencia y derechos de propiedad intelecE&mhité de derecho y politica de competencia, OCDE,
octubre de 1997.

= Directrices estadounidenses, secciones 3.1, 3.3y 4.1.
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conlleva una integracién de la actividad econémica que redunde en una mayor efiéidicia
acuerdo se cuestiona en aplicaciéon de la regla "per se" si conduce a la fijacion de precios, a la
reparticion de mercados o clientes, a una reduccion de la produccion o a determinados tipos
de boicot por grupos.

(51) Si el acuerdo de licencia entre competidores no contiene este tipo de restricciones
manifiestamente contrarias per se a la competencia, normalmente no se impugna si "el
licenciante y sus licenciatarios no representan juntos mas del veinte por ciento de cada
mercado de referencia que se vea afectado de manera significativa por la restictiés"

alla de esta zona de seguridad del 20%, se aplica la "rule of reason” (regla de la razén). En tal
caso, se determina primero si la restriccion tiene o es probable que tenga efectos
anticompetitivos. En caso afirmativo, se comprueba si la restriccibn es razonablemente
necesaria para lograr mejoras que redundan en beneficio de la competencia. Se comprueba si
hay "... alternativas realistas que sean bastante menos restrictivas... Si quedase claro que las
partes podrian haber logrado eficiencias similares por medios bastante menos restrictivos, las
Agencias desestimaran el argumento de las eficiencias. Al acometer esta evaluacion, las
Agencias no buscaran alternativas teéricamente menos restrictivas que no sean factibles en la
situacion practica en que se hallen las partes... Si la restriccion es razonablemente necesaria,
las Agencias ponderaran las eficiencias favorables a la competencia y los efectos
anticompetitivos para determinar el efecto neto previsible sobre la competencia en cada uno
de los mercados de referenéa”

(52) Silas partes en un acuerdo de licencia eran competidores antes de la innovacién, dejan
de ser consideradas competidoras cuando el proceso de fabricacion objeto de la licencia o el
producto patentado representa un adelanto tan grande que en ausencia de la licencia ya no
cabria competencia alguna. Por lo tanto, la zona de seguridad del 20% y la regla de la raz6n

son importantes sobre todo en el caso de los acuerdos de licencia en que el proceso de
fabricacion objeto de la licencia o el producto patentado solamente representa una mejora

econOmica limitada con relaciéon a tecnologias disponibles o productos no patentados. En tal

caso, si hay una relacion competitiva horizontal entre las partes en ausencia de la licencia, es
preciso medir la cuota de mercado combinada de las partes, determinar si las restricciones son
necesarias y ponderar los efectos positivos y negdtivos

(53) Para aplicar el umbral de cuota de mercado del 20%, es necesario determinar si la
licencia solamente tiene efectos negativos en mercados de productos o si también afecta a
mercados tecnoldgicos o0 a la competencia en materia de investigacion y desarrollo. En el
primer caso, solamente hay que calcular las cuotas de mercado en los mercados de productos
de referencia. En el segundo, también hay que calcular las cuotas de mercado en los mercados
tecnologicos o de innovacion de referencia. En este caso, si ho fuese posible obtener

2 Directrices estadounidenses, seccion 3.4, ejemplo 7. Véase asimismo la recusacion por parte de la FTC

de un consorcio de patentes entre Summit Technology y VISX (FTC Dkt. No. 9286 (23 de febrero de
1999), Agreement Containing Consent Order to Cease and Desist; y la publicaciéon de la FTC Analysis
to Aid Public Comment) y la publicacion del DOJ Business Review Letters sobre los consorcios de
patentes de MPEG y DVD (Business Review Letters from Joel I. Klein to Garrad R. Beeney, de 26 de
junio de 1997 y 16 de diciembre de 1998 respectivamente).

Directrices estadounidenses, seccion 4.3.

Directrices estadounidenses, seccion 4.2.

27 W. Tom, p. 27-28.
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informacion sobre las cuotas de mercado o los datos disponibles no reflejasen fielmente la
posicion competitiva de las partes, la zona de seguridad se establecera teniendo en cuenta el
nuamero de tecnologias competidoras independientes o el nUmero de centros de investigacion
que dispongan de Ilos activos especializados necesarios. Si la restriccion no es
manifiestamente anticompetitiva y hay cuatro o mas tecnologias o centros de investigacion
competidores ademas de las partes en el acuerdo de licencia, se considera que el acuerdo se
halla dentro de los limites de la zona de seguridad.

3.4 Comparacién

(54) El planteamiento estadounidense se basa en una distincion clara entre acuerdos de
licencia celebrados entre competidores y acuerdos entre no competidores, distincién que tiene
una traduccién concreta en la politica de competencia. Las restricciones cuyo objeto es la
explotacion del DPI reciben un trato indulgente si el licenciante y el licenciatario no son
competidores potenciales o efectivos. Se considera que las restricciones relativas al territorio
del licenciatario, la produccion, el sector de aplicacién y, en determinadas circunstancias,
incluso la fijacion de precios son instrumentos legitimos que el licenciante puede utilizar para
rentabilizar al maximo su DPI. Ello esta en consonancia con el trato mas indulgente que
reserva en general la politica de competencia estadounidense a los acuerdos verticales entre
no competidores, salvo los de fijacion de precios. Aunque en general el Derecho de
competencia estadounidense considera la fijacion vertical de precios una restriccion per se y
las Directrices estadounidenses disponen que también media restriccion per se cuando la
fijacion vertical consiste en que el licenciante de un derecho de propiedad intelectual sobre un
producto fija el precio al que el licenciatario ha de vender el producto, las Directrices
estadounidenses también dejan claro que el titular de una patente sobre un producto puede
fijar en una licencia de fabricacién el precio de primera comercializacién del producto
patentadd’.

(55) La actitud mas estricta de la UE hacia las restricciones cuyo objeto es la explotacion
del DPI en el caso de los acuerdos entre no competidores se debe a que la politica comunitaria
de competencia concede mayor importancia a las restricciones intramarca en general y a las
restricciones territoriales en particular. Ello se considera importante para proteger la
competencia intramarca, porgue los costes de distribucién constituyen una parte sustancial del
precio final de la mayoria de los productos y la competencia entre distribuidores puede
contribuir a rebajar estos costes. Esta actitud mas estricta también se debe a que se tiene en
cuenta el hecho de que los licenciatarios pueden tener una relacion competitiva héfizontal
Las restricciones territoriales son objeto de especial atencién porque la politica comunitaria de
competencia también persigue el objetivo de la integracién del mefcado

2 De ahi probablemente que su libertad de fijar el precio del licenciatario haya sido limitada en varias

sentencias judiciales: véanse Tom, p. 38; Gallini y Trebilcock, p. 339 y las Directrices estadounidenses,
seccion 5.2.

Aunque las Directrices estadounidenses no olvidan que la relacion entre los licenciatarios puede ser
horizontal, no parecen prestar gran atencién a las consecuencias que ello puede tener para la
competencia ya que adoptan una posicion muy indulgente hacia las restricciones territoriales cuando el
licenciante y el licenciatario no son competidores.

Directrices sobre restricciones verticales, punto 7.
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(56) Las diferencias entre ambas politicas son menores en el caso de las restricciones cuyo
objeto no es la explotacion del DPI, como las clausulas de inhibicién de la competencia y las
clausulas de vinculacion. En este caso, son aplicables tanto la normativa estadounidense de
competencia como la comunitaria. En EE.UU., el poder de mercado de las partes y la
estructura competitiva del mercado de referencia se toman en consideracion aplicando la regla
de la razén. Lo mismo se hace en la UE con los acuerdos verticales en general en virtud del
Reglamento de exencién por categorias 2790/99 y las Directrices sobre restricciones
verticales; por su parte, el RECATT incluye tales restricciones en las listas negra y gris.

(57) Las diferencias vuelven a ser mas marcadas por lo que se refiere a los acuerdos de
licencia entre competidores. La politica estadounidense de competencia aplica un umbral de
cuota de mercado para delimitar su zona de seguridad para todos los acuerdos de licencia
entre competidores, mientras que el RECATT solamente lo hace en el caso de los acuerdos de
licencia relativos a empresas en participacion. Los demas acuerdos de licencia entre
competidores con frecuencia quedan excluidos de la exencion del RECATT al aplicarse un
planteamiento basado en el tipo de clausulas que contiene el acuerdo. Ademas, la definicion
de empresas competidoras que aplica la politica estadounidense de competencia es mas
restrictiva.

(58) En resumen, el planteamiento estadounidense limita méas las posibilidades de
aplicacion de la politica de competencia a los acuerdos de licencia entre no competidores. Por
lo tanto, en cierta medida hay un mayor grado de seguridad de que el licenciante puede
explotar su DPI si el licenciatario no es su competidor. Siempre que con ello el Derecho de
propiedad intelectual alcance un equilibrio adecuado entre una proteccién insuficiente y una
proteccion excesiva del esfuerzo innovador, no cabra duda de que este planteamiento
contribuye a fomentar la innovacién. Pero en algunos casos puede no ser asi. Ademas, no hay
gue exagerar las diferencias entre el planteamiento estadounidense y el de la UE ya que la
politica comunitaria de competencia autoriza en muchos casos las mismas restricciones
intramarca, aunque se reserva la posibilidad de intervenir en determinadas circunstancias
concretas en caso necesario. Por Ultimo, el planteamiento estadounidense resulta mas
coherente en lo que atafie a los acuerdos de licencia entre competidores.

4, ESTUDIO SOBRE LA APLICACION DEL RECATT

(59) La Comision ha llevado a cabo un estudio para conocer mejor cdmo se vienen
aplicado estas disposiciones desde su adopcién. Para ello, comenzd por enviar un cuestionario
a la industria y las asociaciones de consumidores, a ciertas empresas que realizan una amplia
labor de investigacion, a las organizaciones especializadas y a los bufetes de abogados.
También examind la experiencia que ha adquirido en la aplicacién practica del RECATT.
Finalmente, pidi6 a las autoridades de defensa de la competencia de los Estados miembros
que facilitaran informacién sobre su practica en el ambito de los acuerdos de licencia de DPI.
A continuacion se resumen los resultados obtenidos.

4.1 Comentarios de los interesados

(60) Con el cuestionario se pretendia obtener datos sobre los aspectos principales y nuevas
caracteristicas de las licencias de transferencia de tecnologia, asi como conocer como se
valoraba la aplicacion del RECATT hasta la fecha. Se recibieron respuestas de empresas de
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un gran nimero de sectores industriales (por ejemplo, electronica, ingenieria mecanica,
automocion, productos farmacéuticos, atencion sanitaria, productos quimicos y productos
alimenticios), asi como de asociaciones industriales, organizaciones especializadas y bufetes
de abogadds

4.1.1 Comentarios sobre las caracteristicas de las licencias

(61) La mayoria de las respuestas indica que han habido una evoluciéon considerable en los
altimos 10 afios, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Esta evolucion
parece ser especialmente marcada en ciertos sectores (por ejemplo, electrénica, tecnologias
médicas, nuevos materiales, biocomputacion y nanotecnologia).

(62) Por lo que se refiere al aspecto cuantitativo, la mayor parte de los comentarios subraya
gue en general ahora las empresas conceden mas licencias sobre sus tecnologias. No so6lo ha
aumentado el espectro de tecnologias bajo licencia, sino también el nimero de licencias
concedidas para cada tecnologia. Una de las explicaciones que se ha dado de este fendbmeno
es la necesidad de compensar los altos costes de las carteras de patentes. Ademas, ciertas
partes indican que la obtencién de licencias ha adquirido un papel mucho mas importante
porque hay una mayor necesidad de conseguir los nuevos productos tecnolégicos y los
avances logrados por otras empresas.

(63) Esta creciente demanda de licencias parece ir acompafada de un aumento general de
las inversiones de las empresas en proyectos I+D. Los gastos de I[+D varian
considerablemente segun el sector industrial. Para la mayoria de las empresas que contestaron
al cuestionario representan entre el 5% y el 10% de su volumen de negocios total anual. En
ciertos sectores (por ejemplo, farmacéutico, atenciébn sanitaria) tienden a ser
considerablemente mayores. Aunque los ingresos derivados de los royalties generalmente no
representan mas que una pequefia parte del volumen de negocios total anual de las empresas
(el 1% o menos), permiten recuperar una parte significativa de las inversiones en I+D.

(64) Ademas, hay que tener en cuenta que recientemente algunas empresas han disefiado
estrategias de concesion de patentes mas vertebradas, dada la creciente importancia de las
licencias sobre DPI para mantener la posicion de mercado. Mientras que hasta hace poco las
empresas utilizaban los DPI primordialmente para impedir que sus competidores se
aprovechasen de sus innovaciones, en la actualidad siguen estrategias comerciales mas
variadas, como cerrar &mbitos enteros a la competencia (estrategias de bloqueo) y utilizar las
patentes para crear normas industriales. A medida que un nimero cada vez mayor de
empresas considera sus DPI como bienes de capital comercializables, la gestion de las
carteras de DPI y de patentes va adquiriendo una creciente importancia en las estrategias
comerciales. A este respecto, algunos de los comentarios recibidos sefalan que cada vez se
protege mas el conocimiento, que tiende a quedar fuera del dominio publico.

3 La Comision envid 150 cuestionarios y contestd un 1/4 de los encuestados, directamente o a través de

asociaciones industriales. Puede que estas respuestas no constituyan una muestra representativa, pero la
informacién recibida resulté de utilidad a la hora de prepara este Informe y la consulta publica que se
iniciara tras su publicacion.
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(65) Hay una organizacién que, por el contrario, estima que en general se conceden menos
licencias en la Comunidad, salvo por parte de los organismos educativos. Esta disminucién
parece ser el reflejo de cambios tales como el traslado de las actividades de fabricacion e
investigacién a mercados de ultramar. Al mismo tiempo, los centros publicos de investigacion

y las instituciones de ensefianza superior parecen haberse dado cuenta de que la informacion
gue antes ponian a disposicién del publico puede tener valor y estan intentando protegerla y
gestionar la propiedad intelectual resultante a través de empresas dependientes de ellos.

(66) Practicamente todos los comentarios parecen indicar que, en comparacion con la

concesion de licencias, la venta de DPI sigue siendo una opcién marginal para los titulares de

DPI. Algunos observadores calculan que las cesiones representan aproximadamente el 20%
de las transacciones con DPI, mientras que el 80% restante corresponde a las licencias. Al

parecer, las empresas optan por la cesion de sus DPI en lugar de conceder licencias sobre los
mismos cuando los royalties que generan las licencias no cubren el coste de mantener y

proteger el DPI, cuando hay pocas probabilidades de éxito en el mercado o cuando deciden

retirarse del mercado.

(67) Desde el punto de vista cualitativo, la mayoria de los comentarios apuntan a que en los
ultimos afios han evolucionado considerablemente tanto la naturaleza como los tipos de
acuerdos de licencia. Concretamente, se destaca que ahora son necesarias mas colaboraciones
y acuerdos de licencia mas complejos para mantenerse al tanto de las nuevas y mas complejas
tecnologias. Estas tecnologias combinan conocimientos y planteamientos multidisciplinarios
gue obligan a las empresas a colaborar para beneficiarse de los conocimientos de otras
empresas o centros publicos de investigacion. Asi, por ejemplo, los programas de paquetes de
licencias, los "consorcios" de tecnologia y las licencias cruzadas son mas frecuentes, vista de

la proliferacion de las patentes de bloqueo de titularidad compartida por muchos propietarios

de distintos paises.

(68) Ademas, las actividades de concesion de licencias se han internacionalizado méas en
los dltimos afios. La tendencia a la mundializacién y los cambios que ha provocado en las
estrategias comerciales de las empresas también han afectado a las actividades de I1+D. Las
grandes empresas que desde hace ya muchos afios tienen instalaciones de produccién en
diversos paises ahora también estan empezando a internacionalizar sus actividades de
investigacién. Por lo demas, algunos importantes "proyectos mundiales" (por ejemplo, la
estacion espacial internacional, el proyecto sobre el genoma humano, la investigacion médica,
la investigacién oceanica y climatica, la energia y las telecomunicaciones) exigen una notable
colaboracién internacional.

(69) En cuanto al tipo de DPI, en general se consideran que las patentes y el know-how son
los mas importantes. Las licencias sobre derechos de autor también son consideradas
importantes por muchos de los encuestados, especialmente en el caso de los programas
informaticos y las invenciones aplicadas por ordenador. Las licencias sobre disefio se
consideran importantes para algunos sectores, y menos para otros. Las marcas con frecuencia
solamente desempefian un papel accesorio respecto de las licencias de know-how o de los
acuerdos de distribucién o fabricacion.

(70) Las respuestas recibidas por la Comision también muestran cierta evolucion por lo que
se refiere a las razones que pueden mover al titular de un DPI a conceder una licencia o a un
fabricante a obtener una licencia. En el caso de los titulares de DPI, se dan las explicaciones
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clasicas, como la entrada en un nuevo mercado de productos o la oportunidad de combinar
conocimientos complementarios en materia de produccion, especialmente cuando el
licenciante carece activos de produccion. Ademas, los licenciantes cada vez dan mayor
importancia a la posibilidad de crear por medio de su licencia una nueva norma para la
industria, organizar un consorcio de tecnologias o paquetes de licencias, resolver situaciones
de bloqueo y solucionar conflictos derivados de patentes que se solapan. Parece que un
insuficiente conocimiento del mercado local y la falta de capacidad de distribucién o
comercializacion se consideran factores menos importantes para a la hora de conceder una
licencia. Algunos comentarios indican que también se conceden licencias para lograr
economias de escala o de alcance, para mantener la posicion de mercado de la propia
tecnologia o para compartir los riesgos que conlleva su explotacion.

(71) En cuanto a los licenciatarios, el mayor incentivo para obtener una licencia parece ser
conseguir tecnologia complementaria que les permita entrar en un mercado de productos
nuevo o mantener una posicion competitiva al mismo tiempo que reducen costes. El ejemplo
tipico es el del licenciatario que ve bloqueado su desarrollo por DPI de terceros o concluye
gue resulta mas barato comprar la tecnologia que desarrollarla. Muchas respuestas indican que
son factores importantes los litigios o la posibilidad de que surjan litigios sobre patentes que
se solapan y la oportunidad de solucionar situaciones de blogusigunos comentarios
indican que demanda de licencias también guarda relacién con la creacion de una nueva
norma de la industria, la organizacién de un consorcio de patentes o0 a la consecucioén de
economias de escala o de alcance.

(72) Ademas, parece ser que generalmente los titulares de DPI prefieren conceder licencias
a empresas no competidoras, para que sus competidores no refuercen su posicion, salvo que la
licencia tenga por finalidad resolver o evitar litigios sobre patentes. Para los licenciatarios, el
tipo de socio parece ser un factor menos importante; su incentivo radica mas en la naturaleza
de la tecnologia que en la posicidbn competitiva del licenciante.

(73) Por ultimo, por lo que se refiere a la naturaleza de las inversiones que conllevan las
licencias, de los comentarios recibidos se desprende que los costes que se derivan para el
licenciante especificamente de la concesion de la licencia (es decir, sin contar los costes de
I+D) son principalmente los de proteccion de la tecnologia (demandas en caso de infraccion,
etc....) y los de actualizacion de la tecnologia y formacion del personal. Los costes de los
licenciatarios incluyen los royalties y las inversiones encaminadas a mejorar la tecnologia
objeto de la licencia, comercializar y anunciar los productos bajo licencia y, en menor medida,
los servicios a la clientela, la formacion de los distribuidores y la sustitucion de activos fisicos
dedicados a la produccién.

4.1.2 Comentarios sobre el RECATT

(74) También se pidié a los encuestados que hiciesen comentarios sobre la aplicacion del
RECATT. Las preguntas formuladas eran de naturaleza general y lo que se pretendia
fundamentalmente era:

32 Hay bloqueo entre titulares de DPI cuando unos no pueden ejercer sus derechos sin violar los derechos

de los otros.
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- conocer las dificultades y las ventajas que habia supuesto para la industria la
aplicacion del RECATT,

- comprobar si se habian cumplido en la practica los objetivos politicos basicos que
perseguia el RECATT (es decir, desarrollo y amplia difusion de la innovacién en la

Comunidad sin perjuicio de una competencia efectiva en los productos tecnolégicamente
nuevos o perfeccionados) y

- determinar si habia que corregir el planteamiento de la Comisibn en materia de
licencias de tecnolégica.

El cuestionario también se centraba en problemas especificos relacionados con determinadas
disposiciones del RECATT. De las opiniones expresadas en respuesta a estas preguntas
especificas se ocupa la seccién 5 de este Informe. En general, la gran mayoria de los
comentarios destacan que, aunque tiene algunos aspectos positivos, el RECATT presenta
varios defectos importantes.

(75) En todas las respuestas se reconoce que el RECATT presenta la ventaja de tener un
alcance mas amplio y ser mas facil de aplicar que las anteriores exenciones por categorias
para licencias de know how y de patentes. En algunos casos, también se sefiala que, al
precisar mucho qué restricciones no se permiten (se hace una lista negra completa), el
RECATT garantiza la seguridad juridica. Hay quien también ponen de relieve que la ausencia

de umbrales de cuota de mercado facilita la aplicacion de la exencién por categorias.

Finalmente, también se ha observado que a veces el RECATT sirve de directriz.

(76) Las criticas formuladas contra el planteamiento actual se centran en los siguientes
aspectos:

- El RECATT es demasiado formalista y rigido, especialmente si se compara con la
nueva generacion de exenciones por categorias en el campo de las restricciones verticales y
los acuerdos de cooperacion horizontal. En particular, se considera demasiado compleja la
estructura del RECATT. Ademas, las listas de clausulas eximidas, clausulas blancas,
clausulas negras y exclusiones supone un corsé legal para las empresas que puede frenar la
difusién de las tecnologias o impedir transacciones mas eficientes. También se considera que
no esté clara la interrelacion entre el &mbito de aplicacién del RECATT y los Reglamentos n°
2658/2000 sobre acuerdos de especializacion, 2659/2000 sobre acuerdos de [+D y 2790/1999
sobre acuerdos verticales.

- Algunas disposiciones se consideran excesivamente detalladas y a menudo confusas,
con las consiguientes dudas sobre la aplicacion de la exencion. Concretamente, la
interpretacion de ciertos conceptos basicos parece confusa. Por ejemplo, el RECATT no
establece una distincién clara entre "mejora" de la tecnologia bajo licencia y tecnologia
"nueva" que implica un avance esencial, con lo que resulta dificil aplicar los limites
temporales impuestos por el RECATT a los acuerdos de licencia. Otro ejemplo es la
definicion de know how, que no coincide con la de las nuevas exenciones por categorias
verticales y horizontales. Lo mismo se observa a propésito de la definicién de "competidor",
gue no coincide con la de la normativa mas reciente.
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- El ambito de aplicacién del RECATT es demasiado limitado y no incluye algunas
practicas comunes de concesion de licencias, con lo que muchos acuerdos han de ser
notificados a la Comision. Concretamente, como el Reglamento no cubre las licencias entre
mas de dos partes, los consorcios tecnolégicos multilaterales y los paquetes de licencias
multilaterales en los que participan empresas titulares de DPI complementarios quedan
excluidos del beneficio de la exencion por categorias. Asimismo, el hecho de que el
Reglamento solo cubra los DPI distintos de las patentes, como los derechos de autor, los
derechos sobre disefios y las marcas, cuando son accesorios a una licencia de patentes coloca
a muchos acuerdos, particularmente las licencias de derechos de autor sobre programas
informaticos, en una situacion de inseguridad juridica. A este respecto, algunos de los
encuestados mencionan el hecho de que se sirven del RECATT como directriz para evaluar
los acuerdos de licencia sobre derechos de propiedad intelectual distintos de las patentes a la
luz del articulo 81.

- Las normas actuales se centran demasiado en las clausulas de exclusividad territorial.
Ademas, excluyen algunos acuerdos de licencia comunes del beneficio de la exencién por
categorias sin una justificacibn econdémica adecuada. Concretamente, algunos de los
encuestados afirman que el RECATT contiene una lista demasiado larga de restricciones (por
ejemplo, las clausulas de inhibicion de la competencia, las clausulas de vinculacion, las
restricciones cuantitativas que incluyen las licencias por emplazamiento, ciertos tipos de
clausulas de cesion de los derechos sobre mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnologia
concedida) que se presumen ilegales o se consideran peligrosas incluso cuando las partes
carecen de poder de mercado y tienen una relacion vertical.

- También se pone en duda ldlidiad del procedimiento de oposicion del articulo 4 del
RECATT. Parece que en general las empresas se muestran reacias a servirse de este
instrumento porque prefieren no revelar sus acuerdos, porque no siempre esta claro en qué
situaciones cabe aplicar este procedimiento o por evitar la carga administrativa de una
notificacion.

(77) Por lo tanto, la mayoria de los comentarios formulados coinciden en que el RECATT
solamente cumple en parte su finalidad.

(78) Cuando las partes consiguen conformar sus acuerdos de manera que queden cubiertos
por la exencion por categorias, la seguridad juridica que les garantiza el Reglamento favorece
el desarrollo y la difusiébn de la tecnologia. Sin embargo, dado el caracter formalista y
normativo del RECATT, también se ha aducido que las normas actuales no fomentan la
aparicion de nuevos tipos de licencias (por ejemplo, los paquetes de licencias multilaterales y
las licencias para empresas en participacion) y nuevos enfoques de la transferencia de
tecnologia (por ejemplo, clausulas de inhibicion de la competencia para proteger know how
transferido al licenciatario, combinar una licencia de DPI con el suministro de productos no
patentados). La falta de claridad del Reglamento tiene un efecto disuasorio. Algunos
encuestados observan que la larga lista de restricciones especialmente graves previstas en el
RECATT es el resultado de un planteamiento que no tiene suficientemente en cuenta el poder
de mercado de las partes y la competencia intermarcas. Se aduce que un planteamiento mas
econdmico podria desembocar en un régimen menos estricto para los acuerdos de licencia y,
por ende , en una difusion mas amplia de la tecnologia.
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(79) Con el planteamiento normativo del RECATT se pretendia proteger la competencia
efectiva, pero no es seguro que se haya cumplido plenamente este objetivo. Por un lado, se ha
sefialado que el cumplimiento de las condiciones que impone el Reglamento es un corsé que
constrifie la iniciativa de las partes contratantes y dificulta la difusibn de las nuevas
tecnologias. Por lo tanto, puede impedir o retrasar la entrada en el mercado de nuevos
competidores. Por otra parte, algunos de los encuestados consideran que, como el RECATT
no tiene en cuenta el poder del mercado de las partes y la relacibn competitiva entre el
licenciante y licenciatario, puede cubrir restricciones que benefician a empresas poderosas 0
incluso dominantes, en detrimento de los clientes y las pequefias y medianas empresas.

(80) En conclusion, las respuestas recibidas al cuestionario de la Comisién son favorables,
en general, a que se acometa una revision completa del RECATT.

(81) A este respecto, es de sefialar que la mayoria de los comentarios insisten en la
necesidad de simplificar y clarificar las normas actuales siguiendo la linea de las nuevas
exenciones por categorias para las restricciones verticales y los acuerdos de cooperacion
horizontal. Para ello seria necesario aprobar una nueva exencién por categorias que cubra una
gama mas amplia de acuerdos de licencia, prescindir del planteamiento basado en las listas
blanca y gris (y, por consiguiente, del procedimiento de oposicion) y limitar la lista de
restricciones especialmente graves. También resultaria conveniente aprobar unas directrices
especificas que aclaran ciertas cuestiones claves.

(82) Con todo, en muchos de los comentarios recibidos se sefala que la introduccién de un
umbral de cuota de mercado dificultaria la innovacién y la concesion de licencias, toda vez
que en caso de éxito de la invencion bajo licencia en el mercado ya no se dispondria de una
zona de seguridad, especialmente si el umbral de cuota de mercado se aplica a los mercados
de tecnologias en vez de a los mercados de productos. Tratandose de licencias de tecnologia,
la definicion de los mercados de referencia y el calculo de las cuotas de mercado plantearian
especiales dificultades. En estos mismos comentarios se afiade que para tratar la cuestion del
poder de mercado basta con el articulo 82 y la jurisprudencia pertinente del TJ. Se hace
alusién especialmente a la sentendiatrapak®. Por el contrario, otros comentarios
consideran que el actual enfoque de la Comision en materia de licencias de tecnologia no
tiene en cuenta suficientemente las cuestiones del poder de mercado y la competencia
intermarcas y ponen de relieve que estas dos cuestiones son fundamentales para hacer una
evaluacion adecuada del impacto de tales acuerdos sobre la competencia.

(83) Finalmente, se ha apuntado que otros DPI, incluidos los derechos de autor, los
derechos sobre disefios y las marcas, deberian estar cubiertos por una amplia exencién por
categorias que tendria que ir acompafada de un planteamiento mas flexible. Tal ampliacion
de la actual exencion redundaria en beneficio de la seguridad juridica y en una mayor
coherencia en el ambito de las licencias de DPI. Esta postura es rechazada por otros
encuestados que consideran que las cuestiones de practica comercial que se plantean en el
caso de las licencias sobre obras literarias distintas de los programas informaticos, obras de
arte, marcas y bases de datos y la politica que conviene seguir para estas licencias son muy
diferentes de las pertinentes para la transferencia de tecnologia.

3 Tetra Pak/Comisién Rec. [1990] 11-309.
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4.2 Practica de la Comision en materia de aplicacion del Reglamento
4.2.1 Estadisticas

(84) En el periodo comprendido entre 1996 y 2000, la Comisién registré aproximadamente
140 casos nuevos de aplicacion del articulo 81 o del articulo 82 a practicas que implicaban el
ejercicio de DPI.

(85) Esta cifra incluye todos los casos cuyo centro de gravedad era, o bien la concesion de
licencias sobre DPI entre empresas para la fabricacién de productos o la prestacion de
servicios, 0 bien un supuesto comportamiento abusivo por parte del titular del DPI o de los
licenciatarios. Pero no los casos en que la licencia de DPI no constituia el objeto principal de
la practica (es decir, determinados acuerdos verticales, como los acuerdos de franquicia y de
especializacion) o se referia al desarrollo y la explotaciéon conjunta de DPI derivados de
acuerdos de [+D.

(86) En comparacion con el periodo de cinco afios comprendido entre 1991 y 1995, en el
que el nimero de casos nuevos relacionados con DPI no habia superado la cifra de 120, la
carga de trabajo de la Comisién aumentd, pues, aproximadamente un 16%.

(87) Habida cuenta de que durante el periodo de 1996 a 2000 en total se registraron

aproximadamente 2020 casos nuevos de aplicacion del articulo 81 y 82, este tipo de asuntos
represent6 alrededor del 7% de la carga de trabajo total de la Comisién en el campo de los

acuerdos y practicas anticompetitivas.

(88) Un desglose por tipos de DPI muestra que la mayoria de los casos registrados en los
ultimos 5 afios estaban relacionados con licencias de patentes o know how (56%). Los asuntos
cuyo objeto principal era el ejercicio de derechos de autor o la concesion de licencias sobre
derechos de autor representaron alrededor del 22% del total. En este grupo se incluyen los
procedimientos relativos a licencias sobre contenidos (por ejemplo, reproduccién mecénica de
obras musicales), derechos de ejecucion (por ejemplo, licencias de radiodifusion, acuerdos
con sociedades de derechos de autor) y transferencias de tecnologias basadas en derechos de
autor (por ejemplo, licencias sobre programas informéticos e invenciones aplicadas por
ordenador). Las licencias de marcas con fines de fabricacion representaban aproximadamente
el 19% del total de casos de DPI. Dentro de este grupo, aproximadamente la mitad de los
procedimientos tenia por objeto licencias puras de marcas y la otra mitad estaba relacionada
con transacciones en las que se autorizaba la utilizacién de una marca en relaciéon con
determinado know how. Finalmente, el 3% restante lo integraban casos relacionados con otros
tipos de DPI (especialmente, licencias de derechos sobre disefios y de acceso a bases de datos
protegidas).

(89) Encuanto al origen de los procedimientos, la gran mayoria de los casos tenia su origen
en notificaciones relativas a la aplicacion del articulo 81 (75%), mientras que el resto (25%)
era el fruto de denuncias o procedimientos de oficio que implicaban la aplicacion de los dos
articulos, el 81 y el 82.

(90) Sdlo en contadas ocasiones se han servido las partes notificantes del procedimiento de

oposicion previsto en el articulo 4 del RECATT. De hecho, sélo se solicitd la aplicacion de
este procedimiento en el 5% de las notificaciones relativas a licencias de patentes o de know
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how. Ademas, la Comision nunca ha aplicado el procedimiento de retirada del articulo 7 del
RECATT.

4.2.2 Cuestiones planteadas en las notificaciones
(91) Las partes notificaron sus acuerdos por los motivos que se exponen a continuacion.

(92) En primer lugar un gran numero de notificaciones se referia a acuerdos de licencia
que, por diversas razones, no entraban dentro del ambito de aplicacion del RECATT:

- la licencia tenia por objeto fundamental DPI distintos de patentes o know how,

- en el acuerdo habia mas de dos partes (por ejemplo, acuerdos de creacion de un
consorcio de tecnologia, paquetes de licencia, programas multilaterales de licencia) o

- el acuerdo estaba estructurado de manera tal que no se atenia a la forma definida en el
articulo 1 del RECATT (por ejemplo, licencias no exclusivas) o

- las partes habian concertado formas de cooperacibn mas complejas (por ejemplo,
licencias de DPI en el contexto de la creacién de una empresa en participacién, licencia ligada
a actividades de comercializacion).

(93) En segundo lugartambién se hicieron muchas notificaciones porque las partes no
estaban seguras de la aplicabilidad de la exenciébn por categorias o de la correcta
interpretacion de sus condiciones. Por ejemplo, se considera dificil evaluar si en los acuerdos
de fabricacién que conllevan la transferencia de know how las disposiciones sobre marcas
tienen caracter accesorio. Tampoco se tenia la seguridad de que el RECATT cubriese los
acuerdos que limitan la actividad del licenciatario al desarrollo de un producto y excluyen las
actividades de fabricacion. Las normas del RECATT también suscitaron problemas de
interpretacién con ciertos acuerdos que contenian disposiciones sobre cesion de derechos
sobre mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnologia concedida, prohibiciones de exportacion
o restricciones que limitaban la explotacion de la tecnologia cedida a determinadas unidades
de produccion concretas (las denominadas "licencias por emplazamiento™). Ademas, en el
caso de los acuerdos que ponian fin a disputas por supuestas infracciones a patentes, las partes
optaron por la notificacion a fin de evitar que se pusiese en duda la legalidad de la
transaccion.

(94) En tercer lugar una proporcion significativa de las notificaciones se referia a
acuerdos que contenian clausulas que no estan expresamente eximidas (cldusulas grises),
como condiciones relativas al pago de royalties o restricciones del sector de aplicacion que no
se ajustan a los términos del RECATT y clausulas de reparto de la clientela, de no
impugnacion y de vinculacion.

(95) En cuarto lugar en algunos casos las partes querian obtener una exencion individual
para acuerdos que contenian clausulas expresamente excluidas de la exencién por categorias
(por ejemplo, clausulas negras, como la inhibicién de la competencia, el mantenimiento de los
precios de reventa de los productos bajo licencia y la exclusividad territorial de una duracion
superior a la estipulada en el articulo 1 del RECATT).
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(96) Un andlisis de las notificaciones tratadas por la Comision durante el periodo de
referencia pone de manifiesto que la gran mayoria fue aprobada sin mas mediante la
correspondiente carta administrativa de compatibilidad. Se adoptaron decisiones formales en
muy pocos casos, relacionados con licencias no exclusivas que imponian prohibiciones de
exportacion a los licenciatarifs acuerdos de licencia que formaban parte de acuerdos de
creacion de empresas en participadidry licencias exclusivas sobre derechos de
radiodifusion®.

(97) A algunos asuntos de especial importancia econdmica o de relevancia para la politica
de competencia se les dio cierta publicidad mediante la publicacion de una comunicacién con
arreglo al apartado 3 del articulo 19 del Reglamento 17 o a través de comunicados de
prensd’. Solamente un nimero limitado de notificaciones plante6 problemas de competencia
y fue aprobado por la Comisién tras modificarse los acuéfdos

4.2.3 Cuestiones planteadas en denuncias y procedimientos de oficio

(98) Si se pasa revista a las cuestiones de competencia planteadas en el contexto de
denuncias y procedimientos de oficio de que se ha ocupado la Comisién durante el periodo de
referencia, cabe observar lo que se explica a continuacion.

(99) Porlo que se refiere a la aplicacion del articulo 81, los problemas mas frecuentes son:

- acuerdos que restringen la competencia horizontal entre competidores potenciales o
efectivos; se trata especialmente de situaciones de posible reparto del mercado entre empresas
competidoras que son titulares de DPI a través de acuerdos de licencia cruzada o programas
de licencia multilaterales;

3 Decisién de 14 de diciembre de 1998 en el as@itasoyDO L 4 de 8.1.1999.
% Decision de 14 de septiembre de 1999 en el asGetoeral Electric Aircraft Engines/Pratt & Whitney

DO L58 de 3.3.2000, Decision de 17 de julio de 1996 en el asBhaenix/Global OneDO L 239 de

19.9.1996 y Decisién de 15 de septiembre de 1999 en el aBuititth Interactive Broadcasting/Open

DO L 312 de 6.12.1999.
36 Decision de 3 de marzo de 1999 en el asUrél@vision par satelliteDO L 90 de 2.4.1999.
37 Véanse, especialmente, los siguientes asui2EG-2 referente a un programa de concesiéon de
licencias para patentes esenciales para la ejecucién de una norma industrial para la transmisién y
almacenamiento de sefiales de video (IP/98/1155 de 18.12.199B); referente a la creacion de una
licencia sobre una cartera de patentes que daba acceso a patentes imprescindibles para aplicar la
tecnologia de disco versatil digital (IP/00/1135 de 9.10.200BJS, referente a una licencia
multilateral para la utilizacion de una tecnologia que permite conectar entre si los sistemas informaticos
de diversos bancos (Informe de competencia 1996, p. IM&helin/Continental,relativo a una
licencia de marcas ligada a la creacion de una empresa en participacion (Informe de competencia 1997,
p. 140).
Véanse, en especial, los siguientes asun@msnon/Kodak que conllevaba una cooperacion entre
competidores para la creacidon de una norma industrial basada en nueva tecnologia fotografica (DO C
330 de 1.11.1997 e Informe de competencia 1998, p. 1Zaly referente a una red de acuerdos de
licencia que permitian al licenciante restringir la libertad de los concesionarios de competir en el
mercado de productos (consolas de videojuegos) compatibles con sus equipos (Informe de competencia
1998, p. 159);Hydro Texaco Holdings/Preenteferente a una licencia sobre una tecnologia de
produccion de un aceite lubricante concedida en el contexto (pero no accesoria) de la creacion de una
empresa en participacion (Informe de competencia 1997, p. B8pps/Tuborg elativo a una marca y
a una licencia de marcas y de know how para la fabricacion de cerveza entre dos competidores (Informe
de competencia 1998, p. 161).
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- acuerdos que restringen la libertad del licenciatario de competir con el licenciante en
ambitos que no estan directamente relacionados con el DPI concedido (por ejemplo, se hace
extensivo el pago de royalties a productos fabricados por el licenciatario con su propia
tecnologia);

- acuerdos que excluyen a competidores titulares de DPI del mercado de los productos
objeto de la licencia, incluidos los intentos de monopolizar un sector a través de acuerdos que
imponen una nueva norma a la industria;

- licencias exclusivas que excluyen a los proveedores que compiten con el licenciatario
en el mercado de los productos objeto de la licencia;

- acuerdos que fijan cuotas de produccion o que limitan la explotacién de la tecnologia
concedida a determinado centro de produccién;

- acuerdos que restringen las importaciones o las exportaciones de los licenciatarios u
obstaculizan el comercio paralelo;

- consorcios de patentes o formas similares de paquetes de licencias de DPI,
particularmente en relacién con consorcios que cubren patentes no esenciales o que imponen a
los miembros importantes obligaciones de cesién de sus derechos sobre mejoras o nuevas
aplicaciones de la tecnologia concedida.

(100) Por lo que se refiere a la aplicacién del articuld®8®s problemas méas frecuentes
son:

- negativas unilaterales a conceder licencias con objeto de excluir a competidores de
mercados descendentes o adyacentes o de impedir que la competencia fabrique productos
compatibles con el producto o equipo dominante del titular del DPI;

- tentativas de empresas dominantes de ampliar su dominio a mercados descendentes o
adyacentes mediante practicas abusivas a la hora de conceder licencias (por ejemplo,
ejerciendo presiones o vinculando la concesion de la licencia a obligaciones ajenas a la
misma);

- fijacion de precios excesivos o imposicion de condiciones discriminatorias en
licencias de DPI,

- manipulacién del proceso de elaboracion de una norma con reivindicaciones tardias
sobre DPI esenciales;

- imposicion de clausulas de no impugnacion para impedir que los licenciatarios ejerzan
sus propios DPI;

- registro sistematico de patentes de bloqueo;

3 Este informe solamente aborda los problemas relacionados con la aplicacion del articulo 81 a las

licencias sobre DPI. Se hace referencia al articulo 82 porque las denuncias y los procedimientos de
oficio a menudo obligan a aplicar ambas disposiciones.
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- denuncias por infraccion de patentes destinadas a generar controversia;

- explotacion abusiva de derechos con el fin de impedir o retrasar la entrada en el
mercado de fabricantes de productos genéricos (sector de los productos farmacéuticos).

(101) Al analizar las denuncias y los procedimientos de oficio cerrados durante el periodo de
referencia se constata que en varios casos se inicié una investigacion completa con arreglo al
articulo 81 que desembocé en la modificacion de los acuerdos afettaders la aplicacion

de medidas correctivas en virtud del articulo*8En otros casos, tras una investigacion
preliminar simplemente se archivé el procedimiento de oficio o se desestimé la denuncia.
Otros asuntos concluyeron con la adopcion de decisiones que rechazaban la denuncia

4.2.4 Conclusiones

(102) Algunas de las conclusiones que cabe sacar de este andlisis de la practica de la
Comisidén coinciden con los comentarios recibidos en respuesta al cuestionario.

(103) Pese a que supone una mejora con respecto a las anteriores exenciones por categorias
para licencias de patentes y de know how, el RECATT no ha conseguido reducir el nimero de
notificaciones relacionadas con DPI. El hecho de que la gran mayoria de las notificaciones no
plantease serios problemas de competencia significa que los esfuerzos y los recursos
desplegados por la Comision para dar cumplimiento al RECATT han servido mas para
garantizar la seguridad juridica de las empresas que para proteger la competencia. Ello se
debe en parte al limitado alcance del RECATT, que parece cada vez mas inadecuado para
reflejar la complejidad de los modernos acuerdos de licencia (por ejemplo, acuerdos de

40 Véanse, en particular, los siguientes asuntisrosoft Internet Explorer Licensingobre la exclusion

de los competidores del mercado de los programas de navegacion por medio de clausulas de inhibicién
de la competencia y obligaciones cuantitativas impuestas a los licenciatarios (Informe de competencia
1999, p. 162)Sega y Nintendaque dio lugar a la imposicion de medidas correctivas para salvaguardar

la competencia en el suministro de productos compatibles con el equipo del licenciante (Informe de
competencia 1997, p. 148)icrosoft/Santa Cruz Operatioren el que se plantearon objeciones a las
obligaciones que restringian la libertad del licenciatario de explotar su propia tecnologia para competir
con el licenciante en el suministro de sistemas operativos para estaciones de trabajo y servidores
(Informe de competencia 1997, p. 140).

Véanse, especialmente, los siguientes asuntos: Decision de 3 de julio de 2001 en eNEXDHIGS
(medidas cautelares) referente a una negativa a conceder una licencia de utilizacion de una cuadricula
(mapa) patentada de Alemania que sirve para presentar datos regionales sobre ventas de productos
farmacéuticos que la industria farmacéutica considera una norma (pendiente de publicacion; mediante
orden de 26 de octubre de 2001 el Presidente del TPI suspendié la ejecucion de esta decision hasta que
el Tribunal dictase sentencia sobre la demanda principglyBelgacom sobre la fijacién de precios
excesivos y condiciones discriminatorias para el acceso a datos protegidos (Informe de competencia
1997, p. 164).

Véanse en especidllicroleader/Microsoft,en el que se planteaba la cuestion del agotamiento de los
derechos de autor sobre programas informaticos importados de terceros paises (Informe de la
competencia 1998, p. 178nfo-Lab/Ricoh en el que no se considerd probado que el titular de un
derecho de disefio en un mercado posterior disfrutase de una posicion dominante (Informe de
competencia 1999, p. 169\M6/Union Europea de Radiodifusiom Canal Satellite,en el que los
denunciantes impugnaron determinadas licencias exclusivas de derechos de radiodifusién invocando el
articulo 81 (Informe de competencia 1999, p. 167 y 1&8&)kers/Rolls-Roycageferente a determinadas
restricciones a la concesion de sublicencias en el marco de una licencia de marca (Informe de
competencia 1998, p. 168).
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creacion de consorcios), y a la incertidumbre y ambigledades en la interpretacion de ciertas
disposiciones. Ademas, el planteamiento de clausulas blancas y grises en que se basa el
RECATT, y el consiguiente corsé que imponen al sector, pueden haber tenido por efecto
forzar a las partes a celebrar acuerdos menos adecuados a sus necesidades y posiblemente
menos eficientes o cargar con los costes administrativos de una notificacién. Ademas, la
Comisién autorizé varios acuerdos que contenian algunas restricciones negras o grises (por
ejemplo, clausulas de inhibicién de la competencia, cldusulas de vinculacion), sobre todo
porque las partes tenian una presencia relativamente pequefia en el mercado. Cabe, pues,
concluir que el RECATT no determina con suficiente precision qué restricciones resultan
especialmente graves y pueden poner en peligro la eficacia de los acuerdos de licencia.

(104) Sin embargo, el analisis que se acaba de hacer también demuestra que algunos
asuntos, en su mayoria fruto de denuncias ante la Comision, sirvieron para plantear cuestiones
problematicas, especialmente los casos en que las partes en los acuerdos de licencia eran
competidores con poder de mercado y aquellos en que licenciantes o licenciatarios poderosos
impusieron restricciones que no guardaban relaciéon con el DPI bajo licencia. Ademas, en
casos excepcionales, la exclusiva derivada del DPI fue sacrificada por las normas de
competencia para evitar un abuso de posicién dominante. Por lo tanto, a la hora de revisar el
RECATT, habra que tener muy en cuenta estos problemas de competencia.

4.3 Politica de competencia de los Estados miembros en el &mbito de los DPI

(105) Como ya se ha indicado, la Comision invit6 a las autoridades de defensa de la
competencia de los Estados miembros a facilitar informacion sobre su préctica en materia de
acuerdos de licencia de transferencia de tecnologia y de propiedad intelectual.

(106) Algunas autoridades nacionales de defensa de la competencia indicaron que en su pais
habia normas de competencia especificas aplicables a los acuerdos de transferencia de
tecnologia, incluidas exenciones por categorias similares al RECATT. Otros Estados
miembros no han adoptado legislacién especifica, sino que examinan cada caso particular por
separado.

(107) Pese a que cada normativa nacional tiene sus particularidades, la mayoria de las
autoridades nacionales de defensa de la competencia han sefialado que, en lineas generales, la
evaluacion que hacen de los acuerdos de licencia sobre DPI con arreglo a su normativa
nacional de competencia es compatible con las normas comunitarias de competencia y con la
practica desarrollada por la Comisiéon. Con todo, se han sefalado varias diferencias.

(108) Evidentemente el objetivo del mercado Unico, que es importante para la normativa
comunitaria de competencia, normalmente carece de relevancia a nivel nacional.

(109) Algunas autoridades nacionales de defensa de la competencia también han puesto de
relieve que su analisis de los acuerdos de transferencia de tecnologia tiene en cuenta factores
econdmicos como el poder del mercado de las partes. Aunque su analisis no se basa en la
presuncion de que la titularidad de DPI necesariamente genera poder de mercado, se presta la
debida atencion a la cuota de mercado de las partes en el mercado del producto bajo licencia y
al nivel de competencia intermarcas.
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(110) Otra caracteristica importante de la normativa y la practica de ciertos Estados
miembros es el distinto planteamiento seguido por lo que se refiere a los acuerdos entre
empresas no competidoras (acuerdos verticales) y entre competidores (acuerdos horizontales).
Por ejemplo, generalmente la exclusividad territorial y las clausulas de no impugancion estan
permitidas en acuerdos de transferencia de tecnologia entre empresas no competidoras.

(111) Otros Estados miembros han indicado que los acuerdos de transferencia de tecnologia
desempefian un papel marginal en su practica.

5. CUESTIONES QUE HAY QUE RECONSIDERAR

(112) EI estudio de la Comision ha puesto de manifiesto el descontento de los agentes
econdmicos con los resultados practicos que ha dado el RECATT. El ambito de aplicaciéon del
RECATT parece ser demasiado limitado, sus disposiciones a veces confusas y su
planteamiento demasiado normativo y formalista. Para dotar al sector de un marco juridico
sustancialmente mejorado y, al mismo tiempo, garantizar un nivel de proteccion de la
competencia adecuado es preciso un examen completo y equilibrado de los principales
problemas de competencia que plantean los acuerdos de transferencia de tecnologia. El
objetivo de esta seccion del informe es reexaminar los principales elementos del RECATT e
invitar a los interesados a formular observaciones al respecto. Como en la seccion 2, el
analisis que se hace a continuacién hace una distincion entre los problemas relacionados con
el alcance del RECATT (secciéon 5.1) y los problemas relativos a restricciones especificas
(seccion 5.2).

5.1 Ambito de aplicacion del RECATT

(113) Como ya se ha sefialado, el RECATT so6lo abarca un tipo especifico de licencias, los
acuerdos puros o mixtos de licencia de patentes y de know how entre dos empresas. Asi pues,
el ambito de aplicacion del Reglamento viene definido por el tipo de DPI y la forma del
acuerdo.

5.1.1 Tipos de DPI

(114) El hecho de que los DPI distintos de las patentes (derechos de autor, derechos de
disefio y marcas) estén cubiertos por el RECATT solamente cuando son accesorios a licencias
de patente y de know how parece haber creado inseguridad y dudas sobre el planteamiento de
la Comisién. Concretamente, se ha sefialado que, como con frecuencia una sola licencia
incluye un paquete complejo de DPI, en algunos casos puede resultar dificil determinar cual
es el elemento preponderante de la liceticiiambién se ha observado que, mientras que la
Comisién por lo general trata las licencias sobre derechos de autor de la misma manera que
las licencias de patenfésnunca ha declarado explicitamente que todos los principios que se
aplican a las patentes también sean aplicables a los derechos de autor.

43 Por poner un ejemplo, en varios acuerdos notificados las licencias de know how y de marca estaban

estrechamente relacionadas y eran igualmente importantes para las partes en el acuerdo.
Véase el Xl Informe sobre la politica de competencia, punto 88.
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(115) Esta cuestion es muy importante para la industria de programas informaticos que,
como muchas otras industrias, depende de una cadena de licencias de derechos de autor para
la fabricacién y distribucion. A este respecto, los acuerdos de suministro de copias de
programas informéaticos a revendedores que Unicamente confieren a éstos el derecho a
revender las copias que les son suministradas sin que adquieran licencia alguna relacionada
con derechos sobre los programas informaticos, entran dentro del ambito de aplicacion del
Reglamento n°® 2790/1999. En virtud de estos acuerdos, la licencia de explotacion de los
programas informaticos se la concede el titular de los derechos de autor al usuario de los
programas informéticos. Puede tratarse de una licencia "shrink-wrap", es decir, un conjunto
de condiciones incluidas en el paquete que contiene la copia cuya aceptacién se da por
supuesta desde el momento en que el usuario final abre el paquete. Sin embargo, hay otros
acuerdos que no entran dentro del &mbito de aplicacién de ninguna exencidn por categorias.
Pueden tratarse de acuerdos que incluyen licencias de distribucion por las que el distribuidor
reproduce el programa informatico y aporta el soporte fisico en el que se almacena el
programa, asi como de las llamadas "licencias de valor afiadido", por las que el creador de los
programas informaticos permite al licenciatario modificar los programas informaticos para
determinados fines concretos (por ejemplo, la creacidon de una version linglistica local). Esta
situacion ha sido criticada en algunos de los comentarios recibidos, que han sefialado que la
falta de certidumbre en este campo resulta lamentable habida cuenta de la importancia
econdmica de los productos informéaticos.

5.1.2 Licencias no exclusivas

(116) Hay acuerdos que no plantean problemas que a veces estan sujetos a la carga
administrativa que supone una notificacion simplemente porque no se ajustan al patron
definido en el articulo 1 del RECATT. Como ocurrié con el asunto objeto de la Decisiéon
Sicasov®, incluso licencias no exclusivas puede estar sujetas notificacion y puede que
solamente se beneficien del apartado 3 del articulo 81 tras un examen individual.

5.1.3 Licencias exclusivas

(117) EIRECATT cubre, en su articulo 1, un solo tipo de licencias exclusivas, aquellas que
conceden al licenciatario una exclusiva territorial. Con este tipo de licencias, el licenciante
concede a una empresa el derecho exclusivo a utilizar su tecnologia durante cierto tiempo en
determinado territorio, obligandose normalmente a no explotar la tecnologia en el territorio
del licenciatario. EI RECATT no cubre las licencias exclusivas en que la exclusiva no esta
ligada a un territorio sino a un sector de aplicacion especifico o a determinado grupo de
clientes. De hecho, las condiciones que limitan la actividad del licenciatario a determinadas
aplicaciones estan eximidas con arreglo al articulo 2 solamente si figuran en acuerdos que
cumplan los requisitos del articulo 1 (es decir, en las licencias de exclusiva territorial). Por
otra parte, el articulo 3 incluye las exclusivas en materia de clientes en la lista negra si las
partes son competidores y el considerando 23 las considera una clausula gris si las partes del
acuerdo no son competidores. A este respecto, cabe hacer las siguientes observaciones.

45 Decisién de 14 de diciembre de 1998 en el as@itasoyDO L 4 de 8.1.1999.
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(118) Generalmente, en los acuerdos de licencia las clausulas de exclusiva sirven para
definir el alcance de la explotacion del DPI. Tienen una doble finalidad. Por un lado,
confieren al licenciatario el derecho a explotar de manera exclusiva la tecnologia concedida,
excluyendo su explotacion paralela por el propio licenciante o por terceros. Por otro, permiten
que el licenciante conserve unos derechos exclusivos residuales al prohibir la explotacion de
su DPI por el licenciatario fuera de los limites fijados por la licencia. Los limites de la licencia
pueden consistir en un territorio, un grupo de clientes (por ejemplo, las llamadas licencias de
"segundo proveedor", etc...) o un sector de aplicacién. En este Ultimo caso puede tratarse de
un sector técnico especifico de aplicacion de la tecnologia (por ejemplo, explotacién limitada
a un producto concreto), un mercado de productos o una actividad especifica del licenciatario
(por ejemplo, explotacién limitada a la produccion para el consumo interno).

(119) Por regla general, las clausulas de exclusiva tienen efectos positivos y negativos sobre
la competencia similares tanto si estan ligadas a un territorio como a un grupo de clientes. En
ambos casos restringen tanto la libertad del licenciatario de explotar la tecnologia fuera del
ambito de la licencia como la libertad del licenciante de explotar su DPI dentro de dicho
ambito.

(120) En tanto no contengan restricciones ajenas a la explotacion del DPI bajo licencia, las
licencias exclusivas generalmente redundan en una mayor eficiencia. Si el titular del DPI no
cuenta con los activos necesarios para fabricar o distribuir los productos autorizados, lo mejor
es que conceda una licencia a quien disponga de tales activos. Ademas, la exclusiva puede ser
necesaria para salvaguardar las inversiones hechas por el licenciatario. Es de recordar que por
regla general la concesion de derechos exclusivos constituye un incentivo para que las partes
inviertan en perfeccionar la tecnologia innovadora.

(121) Por lo que se refiere a los posibles efectos negativos sobre la competencia, es
necesario distinguir entre los acuerdos cuyas partes tienen una relacion vertical y los acuerdos
entre competidores.

(122) Silas partes del acuerdo estan en relacion vertical, es decir, no son competidoras, las
licencias exclusivas antes descritas, salvo que medien otras restricciones, no suelen restringir
la competencia de manera significativa y, por consiguiente, no entran dentro del ambito de
aplicacion del apartado 1 del articulo®®1Antes bien, en este caso la ausencia de licencia
(que equivale a que no se explote la tecnologia o sélo la explote el licenciante) es peor para la
competencia que la concesion de una licencia exclusiva. Las clausulas de exclusiva de los
acuerdos de licencia entre no competidores pueden plantear problemas de competencia en dos
casos.

(123) Primero, cuando la licencia restringe la competencia entre los licenciatarios. A este
respecto, es de recordar que en la sentehtingesseY, relativa a la concesiéon de una
licencia exclusiva de obtencion vegetal entre no competidores, el Tribunal dictaminé que "la
concesion de una licencia exclusiva abierta, es decir, una licqneiao afecta a la posicion

de terceros, tales como importadores paralelos y licenciatarios en otros territndass, en

46 Este analisis estd en consonancia con la jurisprudencia del TJ, que ha dictaminado que, en principio, las

licencias exclusivas abiertas entre no competidores no estan sujetas al apartado 1 del articulo 81. Véase
Nungesser (LC) KG y Kurt Eisele/Comisidtec. [1982] 2015.
4 Nungesser (LC) KG y Kurt Eisele/ComisidRec. [1982] 2015.
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si, incompatible con el apartado 1 del articulo 85 (en la actualidad, 81.1) del Tratado" (sin
cursiva en el original). Esto implica que las restricciones territoriales o de la clientela entre
licenciatarios pueden estar sujetas al apartado 1 del articulo 81 (véase el punto 5.2.1).

(124) Segundo, cuando el licenciatario tiene un poder de mercado significativo en el
mercado de los productos bajo licencia y las clausulas de exclusiva consolidan su posicion de
mercado. Asi sucede sobre todo cuando una empresa que goza de una posicién dominante en
un mercado de productos obtiene una licencia exclusiva sobre una tecnologia y, de resultas,
otras empresas se ven en la imposibilidad de competir con ella en ese mismo mercado. EI TJ
ha aludido a este riesgo de exclusién en su sentdretia Pak 2. En el RECATT se opt6

por eximir las licencias exclusivas, independientemente de la cuota de mercado de las partes.
Asi pues, con las normas actuales, tal problema de exclusion sélo puede abordarse con arreglo
al articulo 81 mediante la retirada de la exencién por categorias.

(125) A este respecto, es importante especificar en qué circunstancias se puede considerar
que las partes en un acuerdo de licencia tienen una relacion vertical. Cabe distinguir cuatro
situaciones distintas:

- El licenciante no explota su tecnologia, es decir, sélo esta presente en el mercado
tecnoldgico en cuestion, en el que el licenciatario no esta presente. En este caso, a efectos del
acuerdo las partes operan en niveles distintos del proceso econémico y, por lo tanto, estan en
relacion puramente vertical.

- El licenciante explota su tecnologia, es decir, estd presente tanto en el mercado
tecnolégico en cuestion como en el mercado de productos, mientras que el licenciatario no
esta presente en ninguno de los dos. Tampoco en este caso la licencia pone fin a la
competencia entre el licenciante y el licenciatario, ya que no eran competidores.

- El licenciante y el licenciatario fabricaban productos competidores antes de producirse
la innovacion, pero el proceso de fabricaciébn bajo licencia o el producto patentado
representan una avance tal que sin licencia dejaria de haber competencia entre ellos. Esta
situacion también puede considerarse de naturaleza vertical.

- Los DPI del licenciante y el licenciatario estan en una posicién de bloqueo mutuo.

(126) Como se ha explicado en la seccion 3, la definicibn de empresas competidoras que
figura en el RECATT abarca la primera y la segunda situacion, pero no la tercera y la cuarta,
con lo que son tratadas como si fueran de naturaleza horizontal.

(127) Cuando las partes estan en relacion horizontal, es decir, si la licencia impide la
competencia entre el licenciante y el licenciatario que podria existir en su ausencia, las
licencias exclusivas entre competidores pueden ocasionar varios problemas especificos,
ademas de los problemas de competencia ya mencionados.

8 Tetra Pak/ComisiomRec. [1990] 11-309. En este caso, de hecho Tetra Pak competia con el licenciante

(BTG) en el mercado tecnoldgico de los envases esterilizados para alimentos porque ya contaba con su
propia tecnologia alternativa. Sin embargo, pese a esta diferencia, el problema de exclusiéon del mercado
gue era el objeto principal de la sentencia del Tribunal de Justicia también podria plantearse si el
concesionario no posee tecnologia propia (y, por lo tanto, no estd en relaciébn competitiva con su
licenciante) pero firma acuerdos de licencia exclusiva que tengan por objeto tecnologias sustituibles.
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(128) Primero, con frecuencia la exclusiva se traduce en el reparto de mercados o clientes,
especialmente cuando la licencia exclusiva tiene caracter reciproco o la exclusiva se hace
extensiva a productos competidores que no son objeto de la misma. Normalmente, tal reparto
del mercado se considera una clausula negra.

(129) Segundo, en determinadas circunstancias, en especial si la licencia se concede a una
empresa en participaciébn o no tiene caracter reciproco, la exclusiva puede menoscabar la
competencia intermarcas y puede restringir, en especial, la competencia en mercados de
innovacion ya que el licenciatario tiene menos incentivos para invertir en |+D para
perfeccionar su propia tecnologia. Sin embargo, estos acuerdos también pueden desembocar
en una mayor eficiencia. Para evaluar si los efectos negativos para la competencia quedan
compensados por una mayor eficiencia, es preciso tener en cuenta el poder de mercado de las
partes y la estructura de los mercados afectados por el acuerdo.

(130) Este andlisis de las licencias entre empresas competidoras y empresas que no compiten
entre si esta en consonancia con el planteamiento econémico adoptado por la Comision en el
ambito de las restricciones verticales y los acuerdos de cooperacién horizontal, pero no con el
planteamiento méas formalista en que se basa el RECATT. A este respecto, cabe sefalar lo
siguiente:

€)) EI RECATT cubre, mediante su articulo 1, inicamente la exclusividad territorial y no
concede el beneficio de la exencion a las licencias que otorgan derechos exclusivos al
licenciatario con relaciébn a un grupo de clientes o un sector de aplicaciéon. Tan limitado
ambito de aplicacion del RECATT puede constituir una fuente de inseguridad juridica para
las empresas y, cuando las partes en el acuerdo no son competidores, puede considerarse
incompatible con un planteamiento mas econémico basado en los efectos de los acuerdos. Por
el contrario, si el acuerdo lo celebran empresas competidoras, puede resultar que la cobertura
que actualmente da la exencién por categorias a la exclusividad territorial no tome en
consideracion de manera adecuada el riesgo de reparto de mercado.

(b) EI RECATT cubre las licencias exclusivas de know how por un periodo maximo de 10
afos "a partir de la fecha en que uno de los licenciatarios hubiere comercializado por primera
vez el producto bajo licencia en el mercado comun" (articulo 1.3). Ademas, incluye en la lista
negra toda clausula de exclusiva cuya duracion exceda de 10 afios, incluso si entre tanto se ha
mejorado el know how original (apartado 7 del articulo 3). Este planteamiento puede parecer
excesivamente cauteloso si se compara con el que sigue el Reglamento n° 2790, en el que en
el contexto de los acuerdos de distribucion exclusiva las licencias accesorias de know how
estan eximidas sin limite temporal. Ademas, tratar las licencias exclusivas de know how a
largo plazo como restricciones especialmente graves puede impedir que las empresas realicen
transacciones eficientes que podrian estimular la difusién de nuevas tecnologias.

(c) El RECATT se aplica con una definicibn amplia del concepto de "empresas
competidoras". Una definicion mas realista de este concepto podria reducir sustancialmente el
nimero de acuerdos de licencia que no pueden beneficiarse de la exencion por categorias a
causa de los umbrales de cuota de mercado del 10% y el 20% previstos en el articulo 5.
Ademas, el punto 3 del apartado 1 de este articulo excluye de la exencidon por categorias
determinados acuerdos exclusivos de licencia cruzada de derechos de patente incluso cuando
son necesarios para solucionar situaciones de bloqueo derivadas de solapamientos entre
patentes. Ademas, determinados acuerdos que permiten la introduccion de tecnologias muy
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avanzadas se consideran acuerdos entre competidores, cuando con una definicion mas
restrictiva del término competidores, podria considerarse que son de naturaleza vertical y
podrian recibir una cobertura mas amplia de la exencién por categorias.

(d) EI RECATT no tiene en cuenta todos los mercados que pueden verse afectados por las
licencias exclusivas. No trata de manera satisfactoria los problemas de exclusion del mercado
ni los problemas de competencia intermarcas que se derivan de las licencias exclusivas entre
competidores.

(131) En conclusion, este andlisis mueve a preguntarse si no convendria adaptar o sustituir el
Reglamento n° 240/96 para tomar en consideracion todos los factores econémicos y lograr un
mayor equilibrio entre los efectos procompetitivos y los efectos anticompetitivos de los
acuerdos de licencia exclusiva.

5.1.4 Licencias multilaterales

(132) Como el RECATT solamente cubre los acuerdos de licencia bilaterales, un nimero
significativo de acuerdos mas complejos, como los programas de concesion de licencias, los
consorcios multilaterales y los paquetes de licencias no entran dentro de su ambito de
aplicacion. Como ya se ha observado en la seccion 4, estos acuerdos cada vez son mas
importantes para la industria, dada la creciente complejidad de las nuevas tecnologias. Asi se
explica que la Comision haya recibido bastantes notificaciones de acuerdos de este tipo.

(133) A este respecto, cabe sefalar que las licencias multilaterales, incluidos los consorcios
multilaterales, pueden tener efectos procompetitivos cuando las empresas participantes no son
competidoras. Concretamente, pueden permitir a las partes agrupar insumos complementarios,
reducir los costes de las transacciones (por ejemplo, centralizando la compra de un paquete de
tecnologias), solucionar situaciones de bloqueo y evitar costosos litigios sobre patentes. Estos
efectos positivos sobre la eficiencia de las empresas y sobre la competencia son especialmente
probables cuando el consorcio redne Unicamente DPI esenciales, es decir, cuando todas las
patentes reunidas en el consorcio son necesarias para conseguir la nueva tecnologia. Sin
embargo, las licencias multilaterales entre no competidores también pueden tener efectos
anticompetitivos, especialmente la exclusion de competidores de mercados de innovaciones o
de productos. Ademas, cuando un acuerdo exige que los miembros se concedan entre si
licencias sobre tecnologia actual y futura al minimo coste o con caracter exclusivo, puede
ocurrir que las partes se muestren menos propensas a acometer unas actividades de 1+D de
cuyos resultados podréa beneficiarse gratuitamente cualquier miembro del consorcio.

(134) La concesién de licencias multilaterales puede tener efectos anticompetitivos graves
cuando las licencias cubren principalmente tecnologias competidoras, es decir, cuando el
acuerdo de creacion de un consorcio de licencias lo celebran empresas que, en ausencia del
acuerdo, competirian en el mercado tecnolégico o de productos en cuestiéon. Por poner un
ejemplo, la comercializacion conjunta de DPI puede permitir a empresas competidoras fijar en
comun los precios de sus productos o tecnologias y disuadir a posibles competidores de entrar
en el mercado. También puede desincentivar las actividades de investigacion y desarrollo de
los propios miembros del consorcio retrasando asi las innovaciones.

(135) A la vista de los factores positivos para la eficiencia de las empresas y de los posibles
efectos anticompetitivos de los acuerdos multilaterales de licencia, cabe plantearse si estos
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acuerdos deben incluirse en una exencién por categorias revisada y, en caso afirmativo, en
gué medida deberian quedar cubiertos por la misma. Es de sefialar que, como el Reglamento
n° 19/65 del Consejo no permite que la Comisidén establezca exenciones por categorias para
acuerdos de licencia celebrados por mas de dos partes, para ampliar de este modo el &mbito de
aplicacion del RECATT seria preciso modificar dicho Reglamento del Consejo. Otra
posibilidad consistiria en tratar los acuerdos en cuestién Unicamente en el contexto de futuras
directrices de la Comision.

5.1.5 Licencias cruzadas y consorcios bilaterales

(136) Cabe plantearse dos cuestiones a este respecto. La primera es que se ha criticado el
hecho de que el RECATT aplique normas distintas a estos dos tipos de acuerdos similares. De
hecho, el RECATT cubre los consorcios tecnolégicos bilaterales entre no competidores
Unicamente si las partes no estan sujetas a restricciones territoriales, mientras que concede el
beneficio de la exencién a las licencias cruzadas entre empresas no competidoras incluso si
las partes se conceden mutuamente territorios exclusivos. Como los consorcios bilaterales y
las licencias cruzadas entre no competidores suelen celebrarse por razones similares y tienen
unos efectos positivos sobre la eficiencia de las empresas muy parecidos, se ha considerado
injustificado que el RECATT trate con mayor severidad los consorcios bilaterales.

(137) La segunda esté relacionada con el hecho de que los acuerdos de licencia cruzada y de
creacion de consorcios estén cubiertos por el RECATT siempre que las partes no estén sujetas
a restricciones territoriales con respecto a la fabricacion, utilizacién y comercializacién de los
productos bajo licencia o las tecnologias compartidas. Se ha observado que con esta norma el
RECATT presta especial atencibn a un problema especifico (reparto de mercados
geogréficos), pero descuida otros posibles efectos anticompetitivos (por ejemplo,
coordinaciéon de decisiones en materia de precios o produccion) y posibles efectos positivos
(por ejemplo, solucionar situaciones de bloqueo).

5.1.6 Empresas en participacion entre competidores

(138) Los acuerdos de licencia relacionados con las actividades de una empresa en
participacién creada por empresas competidoras estan cubiertos por el RECATT en la medida
en que no se supere el umbral de cuota de mercado del 20% si la licencia se limita a las
actividades de produccion y del 10% si también incluye la distribucion. Estos umbrales se
fijaron teniendo en cuenta los umbrales correspondientes previstos en los Reglamentos n° 417
sobre acuerdos de especializacion y n° 418 sobre acuerdos de I+D. Habida cuenta de las
modificaciones introducidas con la adopcién de los dos nuevos Reglamentos de exencién por
categorias, n° 2658/2000 y n° 2659/2000, que han elevado los umbrales de exencién hasta el
20% y el 25% respectivamente, habria que reconsiderar las disposiciones del RECATT.

5.2 Cuestiones relacionadas con restricciones especificas
5.2.1 Restricciones territoriales y de la clientela

(139) En la sentencibungesserel TJ observé que el apartado 1 del articulo 81 es aplicable

a las llamadas licencias "cerradas”, que son aquellas que imponen restricciones territoriales
que afectan a la posicion de terceros. El concepto de licencia cerrada abarca tanto los
acuerdos que prohiben las ventas de un licenciatario a clientes que exporten el producto bajo
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licencia a un territorio asignado exclusivamente a otro licenciatario o reservado al licenciante,
como los acuerdos que restringen las ventas del licenciatario en el territorio de otros
licenciatarios.

(140) El articulo 3.3 del RECATT incluye en la lista negra el primer tipo de restriccion (es
decir, prohibicion de las ventas dentro del territorio destinadas a la exportacion), mientras que
los articulos 1.1.4), 1.1.5) y 1.1.6) conceden el beneficio de la exencion al segundo
(restriccion de las ventas activas y pasivas del licenciatario en el territorio de otros
licenciatarios). Por lo que se refiere a las restricciones de las ventas pasivas de un licenciatario
en el territorio de otros licenciatarios, el RECATT limita la exencién a "un periodo que no
superara los cinco afios a partir de la fecha en goe de los licenciatarioshubiere
comercializado el producto bajo licencia por primera vez en el territorio del mercado ‘tomun
(articulos 1.2 y 1.3, sin cursivas en el original).

(141) Es de sefialar que esta exencidn de una restriccion de las ventas pasivas es contraria a
la politica seguida por la Comisién en el campo de las restricciones verticales. De hecho, el
articulo 4.b del Reglamento n° 2790 considera especialmente grave cualquier restriccion de
las ventas pasivas en el contexto de acuerdos de distribucién exclusiva. También hay que
sefialar que no cabe descartar la aplicacion del apartado 1 del articulo 81 a una restriccion de
las ventas pasivas en el contexto de acuerdos de licencia de DPI invocando la llamada teoria
de agotamiento. Cuando las ventas son el fruto de pedidos hechos por iniciativa propia del
comprador, es éste quien busca y compra el producto en el territorio del licenciatario, lo que
provoca el agotamiento del DPI objeto de la licencia incluso si la propiedad intelectual esta
fundada en el derecho nacional. Ademas, desde el punto de vista econémico, cabria
preguntarse si las inversiones que generalmente realizan los licenciatarios para utilizar la
tecnologia bajo licencia son de una naturaleza y magnitud tales que justifican una proteccion
mas amplia frente a su utilizacion gratuita por parte de otros licenciatarios que la que se
concede a los distribuidores en general. La Comision invita a los interesados a facilitar
informacion y formular observaciones en relacion con este problema, a fin de evaluar si es
necesario modificar la solucion adoptada por el RECATT.

(142) A diferencia de lo que ocurre con las restricciones territoriales, las restricciones de la
clientela estan excluidas del beneficio del RECATT. De hecho, el reparto de clientes esta en
la lista negra si las partes del acuerdo son competidores (apartado 4 del articulo 3) y se
considera una clausula gris si no lo son.

(143) Como ya se ha sefialado, cuando las partes estan en relacion vertical, la exclusividad
territorial y la exclusividad en materia de clientela producen efectos positivos similares
(protegen las inversiones del licenciatario) y generalmente producen efectos negativos
similares (exclusion de los competidores del mercado y fragmentacion del mismo). Asi pues,
parece logico que las restricciones territoriales y de la clientela estén sujetas a normas
similares. A este respecto, el RECATT no sigue un planteamiento sistematico y coherente.

(144) La politica que sigue la Comision en el ambito de los acuerdos verticales
(distribucién) esta basada en la presuncion de que no hay diferencias sustanciales en lo que se
refiere a los efectos que pueden tener las restricciones territoriales y de la clientela sobre la
competencia. De ahi que el Reglamento n° 2790 sujete ambos tipos de restricciones al mismo
conjunto de normas y aplique la exencibn por categorias a determinadas restricciones
territoriales y de la clientela siempre que las partes en el acuerdo no sean competidores.
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(145) De estas observaciones cabe concluir que, si la licencia se concede entre empresas que
no son competidoras, la exclusion de las restricciones de la clientela del RECATT puede
pecar de excesivamente prudente.

5.2.2 Restricciones de la produccién y licencias por emplazamiento

(146) EI RECATT parte de la base de que "el licenciante tiene derecho a transferir su
tecnologia s6lo para unos fines limitados" (vigésimo segundo considerando) sin que ello
constituya una infraccion al apartado 1 del articulo 81. Este principio es el corolario de los
derechos exclusivos de que disfruta el licenciante en virtud del Derecho de propiedad
intelectual. Sin embargo, el RECATT reconoce este principio solamente cuando se traduce en
determinadas clausulas, como las que limitan la licencia a determinado sector técnico de
aplicacién o a un mercado especifico de productos, y en las restricciones cuantitativas de las
“licencias de utilizacion" o de las licencias de "segundo proveedor". Pero no lo hace extensivo
a las restricciones cuantitativas en general, que el apartado 4 del articulo 3 incluye en la lista
negra.

(147) Sin embargo, si el licenciante esta en su derecho a conceder una licencia para unos
fines limitados solamente, cabe afirmar que las restricciones cuantitativas en general pueden
constituir un medio legitimo de limitar el fin de la licencia. Tales restricciones pueden estar
justificadas por consideraciones econémicas. Por ejemplo, si la capacidad de produccién del
licenciante es inferior a la demanda, puede resultarle mas rentable conceder una licencia sobre
su tecnologia a otra empresa que ampliar su capacidad de produccion. Ahora bien, el
licenciante solamente lo haré si puede asegurarse de que la produccién total del producto en
cuestion no excede del nivel en que consigue maximizar los beneficios. En tal caso, las
restricciones cuantitativas pueden ser una condicién previa esencial para la concesion de la
licencia y, en fin de cuentas, pueden contribuir a aumentar mas que a limitar la produccion
total.

(148) Cuando las partes no son competidores es mas probable que los resultados sean
positivos. De hecho, en tal caso las limitaciones cuantitativas no restringen la competencia
entre las partes, toda vez que sin la licencia el licenciatario no estaria en absoluto presente en
el mercado. Por lo tanto, estas limitaciones no se traducen en una disminucién de la
produccion total y no restringen la competencia intermarcas.

(149) Con todo, las restricciones cuantitativas acordadas por empresas que no compiten
entre si pueden restringir la competencia si desincentivan la competencia entre licenciatarios.
El RECATT también considera que las restricciones cuantitativas pueden tener el mismo
efecto que las prohibiciones de exportacion (vigésimo cuarto considerando), aunque algunos
de los consultados duda que ello sea asi ya que nada impide al licenciatario efectuar ventas
transfronterizas.

(150) Por el contrario, cuando las partes en el acuerdo de licencia son competidores, las
restricciones cuantitativas pueden tener efectos anticompetitivos graves ya que normalmente
al cambiar de tecnologia el licenciatario abandona su propio método de producciéon o se
abstiene de invertir en aumentar la capacidad de produccion de las instalaciones basadas en su
propia tecnologia. Asi pues, es facil que las cuotas de produccién acordadas en los acuerdos
de licencia entre competidores se traduzcan en una restriccion directa de la produccion.
Ademas, si las restricciones cuantitativas también incluyen otros productos sustituibles
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fabricados por el licenciatario con su propia tecnologia, el acuerdo equivale a un céartel
encubierto.

(151) A la vista de estas consideraciones, se invita a los interesados a comentar si, con un
planteamiento mas econdmico, las restricciones cuantitativas deben seguir considerandose
restricciones especialmente graves.

(152) Laslicencias por emplazamientplantean problemas especifiédsUna licencia de
emplazamiento es una licencia por la que el licenciante proporciona al licenciatario toda la
tecnologia necesaria para construir, explotar y mantener unas instalaciones de produccién
situadas en lugar especifico. En algunos casos el licenciatario tiene derecho a ampliar la
capacidad de la instalacion objeto de la licencia u obtener una licencia para otra instalacion en
condiciones comerciales normales, en cuyo caso la licencia por emplazamiento no da lugar a
una restriccién de la produccién. En otros casos, sin embargo, la licencia esta limitada a una
sola fabrica de una capacidad especifica, lo que equivale a restringir la produccion.

(153) La cuestion que se plantea es si la distincién anteriormente mencionada entre acuerdos
entre competidores y no competidores también resulta pertinente en el caso de las licencias
por emplazamiento que conllevan una restriccion de produccion.

5.2.3 Clausulas de inhibicién de la competencia

(154) Elapartado 2 del articulo 3 del RECATT prohibe todas las obligaciones que impidan a
una de las partes "competir con la otra, con empresas vinculadas a ésta Ultima o con otras
empresas en los ambitos de la investigacion y el desarrollo, la produccién o utilizacién de
productos competidores y su distribucién”. Por lo tanto, el RECATT considera restricciones
especialmente graves todos los tipos de clausulas de inhibicion de la competencia,
independientemente de la relacién competitiva existente entre las partes y de su posicién en
los mercados de referencia. Ademas, el RECATT no establece distinciones en funcién de que
las restricciones afecten a la libertad del licenciatario de llevar a cabo I+D independiente, de
utilizar tecnologia competidora propia o de terceros o de distribuir productos competidores.

(155) Si se repasa la practica de la Comision en los asuntos relacionados con DPI se
comprueba que en la mayoria de los casos se han prohibido las clausulas de inhibicién de la
competenci®. Sin embargo, la jurisprudencia del TJ estad mas equilibrada. Asi, por ejemplo,
en el asuntdai Ottung/Klee & Weilbactel Tribunal de Justicia dictaminé que "teniendo en
cuenta el contexto econémico y juridico, [las clausulas de inhibicién de la competencia]
podrian gfstringir la competencia a tenor del apartado 1 del articulo 85" (sin cursivas en el
original)~.

49 Las licencias por emplazamiento fueron objeto de especial atencion cuando, en abril de 1997, a raiz de

una denuncia presentada por Repsol Quimica, la Comision publico un pliego de cargos en relacion con
un acuerdo entre Archo Chemical y Repsol que impedia a esta Ultima ampliar su capacidad de
produccién con un nuevo centro en Espafia.

%0 VéanseAOIP/Beyrardde 2.12.1975, Wassen/Morrisde 10.1.1979.

o1 Asunto 320/87, Recopilacién del TICE 1989, p. 1177.
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(156) La primera distinciébn que hay que hacer es si las partes en el acuerdo de licencia son
competidores o no. En acuerdos de licencia entre competidores las clausulas de inhibicion de
la competencia aumentan el riesgo de colusiones tales como excluir del mercado la tecnologia
de terceros, limitar la 1+D independiente de las partes o nivelar las partes que adoptan la
misma tecnologia.

(157) En la practica, sin embargo, puede ocurrir que las clausulas de inhibicién de la
competencia sean mas frecuentes en acuerdos de licencia entre empresas no competidoras. En
tal caso, el principal efecto negativo que pueden tener es excluir del mercado la tecnologia o
los productos de terceros. Este efecto negativo depende, entre otras cosas, del poder de
mercado del licenciante, otras barreras de entrada al mercado, la duracién del acuerdo vy el
posible efecto acumulativo de acuerdos similares. El principal efecto positivo de las clausulas
de inhibicion de la competencia es que pueden servir para evitar una utilizacién indeseada de
la tecnologia. Concretamente, si no esta seguro de que su know how o su tecnologia no va a
servir para fabricar y comercializar productos competidores, el licenciante puede optar por no
conceder la licencia.

(158) Por analogia con el Reglamento n° 2790, que cubre la concesion de licencias sobre
DPI accesorios a la distribucién (por ejemplo, franquicias), cabria presumir que, cuando en las
licencias entre no competidores la cuota de mercado del licenciante no excede cierto umbral,
no es probable que la obligacion que se impone al licenciatario de no utilizar tecnologia

competidora o de no utilizar o vender productos competidores tenga un efecto de exclusion
significativo en el mercado de la tecnologia o el producto en cuestion. Por consiguiente,

contrariamente al planteamiento actual, podrian disfrutar de una cobertura general de la
exencion por categorias.

(159) Cuando el licenciante restringe la libertad del licenciatario de realizar actividades de
I+D puede estar menos claro que se trate de un acuerdo de licencia entre empresas no
competidoras. De igual modo, el argumento de la mejora de la eficiencia de las empresas
puede ser menos convincente y el riesgo de retrasar la innovacion puede ser mayor. Este
riesgo aumenta cuando la obligacién de abstenerse de competir en materia de 1+D incluye o
afecta a sectores tecnoldgicos ajenos a la licencia.

(160) Estas cuestiones estan estrechamente relacionadas con el debate sobre la utilizacion de
umbrales de cuota de mercado en el contexto de la transferencia de tecnologia. Se invita a los
interesados a comentar en qué medida deben gozar del beneficio de la exencién por categorias
las clausulas de inhibicion de la competencia.

5.2.4 Clausulas de vinculacion

(161) Hasta ahora la Comisién casi siempre ha adoptado una postura desfavorable a las
clausulas de vinculaciéon cuyo objeto son productos no patentados suministrados directamente
por el licenciant¥ o por empresas designadas por el licencint&n la sentencia
Windsurfing®, el TJ ratific6 una decision de la Comision que condenaba un acuerdo que
supeditaba la concesién de una licencia (sobre aparejos para tablas a vela) a la aceptacion por

52
53

Véase, por ejemplo, la Decision de la Comision de 10.1.1979 en el asassen/Morris
Véase, por ejemplo, la Decision de la Comision de 26.7.1988 en el aéelicio/Aplix
>4 Asunto 193/83, Rec. 1986, p. 611 TJCE.
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parte del licenciatario de la obligacion de comprar, utilizar y vender Gnicamente las tablas que
le indicase el licenciante. En este caso, el objeto especifico de la patente del licenciante no
incluia los productos vinculados (los tableros que llevan los aparejos). Asi las cosas, el TJ
dictaminé que "la obligacién impuesta arbitrariamente al licenciatario de no vender el
producto objeto de la patente si no es junto con un producto ajeno a la patente [no era]
imprescindible para la explotacion de la patente" y, por lo tanto, entraba dentro del ambito de
aplicacion del apartado 1 del articulo 81. El Tribunal no se pronuncié, empero, acerca de la
aplicabilidad del apartado 3 del articulo 81 a tal obligacion. Por lo tanto, la jurisprudencia del
TJ no obsta para que se tengan en cuenta, de conformidad con el apartado 3 del articulo 81,
los beneficios que puedan derivarse de las clausulas de vinculacion.

(162) Generalmente, el efecto competitivo neto de la vinculacion depende del grado de

poder de mercado de que disfrute el licenciante en los mercados tecnolégicos y de productos
de referencia. Asi pues, la vinculacion puede ser perjudicial cuando un licenciante con poder
de mercado utiliza esta restriccion para extender su poder de mercado del mercado del
producto vinculante al mercado del producto vinculado, con vistas a excluir a sus rivales de

este Ultimo mercado u obtener precios supracompetitivos. Este razonamiento también es
valido cuando la vinculacion se utiliza para forzar al licenciataageptar otras licencias.

(163) Mientras que el RECATT no hace referencia alguna a los beneficios que pueden
derivarse de la produccién o distribucién conjuntas o de la normalizacion en materia de
calidad, hay que recordar que la postura de la Comision con relacién a las clausulas de
vinculacion ha variado considerablemente tras la revision de su politica en el &mbito de las
restricciones verticales. Concretamente, el Reglamento n° 2790 exime las clausulas de
vinculacion entre no competidores en la medida en que no se rebase un umbral de cuota de
mercado del 30%.

(164) Esta circunstancia mueve a plantearse si no convendria modificar el RECATT para
sacar las clausulas de vinculacién del limbo "gris" en que se encuentran y, en linea con las
normas aplicables a las restricciones verticales, concederles el beneficio de la exencion
siempre que no se rebase cierto umbral de cuota de mercado.

5.2.5 Clausulas de cesion de los derechos sobre mejoras o nuevas aplicaciones de la
tecnologia concedida

(165) Como se ha sido indicado en la seccién 2.2, las clausulas que imponen al licenciante y
el licenciatario la obligacion reciproca y no exclusiva de cederse los derechos sobre mejoras o
nuevas aplicaciones de la tecnologia concedida estan cubiertas por el RECATT, mientras que
no lo estan si la obligacién no es reciproca o tiene por objeto mejoras disociables, y en tal
caso se consideran clausulas grises.

(166) En términos econdmicos, las clausulas de cesion de los derechos sobre mejoras o
nuevas aplicaciones de la tecnologia concedida pueden permitir que las partes compartan los
riesgos y los costes de nuevas innovaciones basadas en la tecnologia objeto de la licencia, lo
que puede favorecer la innovacién y la subsiguiente concesion de licencias sobre los
resultados de la innovacion. Pero estas clausulas pueden restringir la competencia si
desincentivan de manera significativa las inversiones del licenciatario encaminadas a
perfeccionar la tecnologia que se le transfiere. A diferencia de las clausulas de cesion
exclusiva, las de cesion no exclusiva generalmente no tienen efectos anticompetitivos. Por el

43



contrario, las primeras si pueden hacer que resulte menos interesante para el licenciatario
mejorar la tecnologia objeto de la licencia.

(167) Cabe cuestionar hasta qué punto la exclusién de las obligaciones no reciprocas de la
exencion por categorias es imprescindible para proteger los incentivos que mueven al
licenciatario a innovar.

(168) Asi pues, hay que modificar el RECATT a fin de aclarar si las clausulas de cesion
reciproca de los derechos sobre mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnologia concedida y
ciertas clausulas exclusivas pueden beneficiarse de una exencién por categorias.

5.2.6  Clausulas de no impugnacion

(169) Sise suprime el sistema de notificacion, también es preciso replantearse el tratamiento
juridico de las clausulas de no impugnacién, que actualmente el RECATT considera clausulas
grises.

(170) En defensa de una extension de la exencion por categorias a este tipo de restricciones,
cabe alegar que las clausulas de no impugnacion pueden, en determinadas circunstancias,
facilitar la concesion de una licencia y la difusion de la tecnologia. Por ejemplo, cuando una
pequefia empresa tecnoldgica tiene que decidir si concede una licencia a una empresa de
mayor tamafo, ya que estas clausulas disipan el temor de la PYME a que el licenciatario, tras
absorber el know how, cuestione la validez de la patente. A la inversa, también puede alegarse
que, si efectivamente la patente resulta no ser valida o si el know how objeto de la licencia
resultar no ser sustantivo y secreto, las clausulas de impugnacion pueden tener efectos
anticompetitivos significativos sin ofrecer beneficio alguno. Pueden hacer que suban los
precios del producto objeto de la licencia, ya que el licenciatario debe pagar royalties.
También pueden impedir que el licenciatario compita con el licenciante, por ejemplo, si
impiden al licenciatario impugnar la validez de DPI ajenos a la licencia.

(171) La jurisprudencia del TJ no parece suficientemente desarrollada por lo que a este
problema especifico atafie. Bayer/Sullhdferel TJ dictamind que "Una clausula de no
impugnacion incluida en un contrato de licencia de patpoiede en funcion del contexto
juridico y econdémico, tener un cardcter restrictivo de la competencia en el sentido del
apartado 1 del articulo 85 del Tratado" (sin cursivas en el orighal) Tribunal afiadié que
conviene "verificar si, teniendo en cuenta la situacion que ocupan las empresas afectadas en el
mercado de los productos de que se trata, dicha clausula puede restringir la competencia de
manera sensiblé®. Sin embargo, en su sentendiindsurfing el TJ habia declarado que
"dicha clausula no forma parte, evidentemente, del objeto especifico de la patente” e infringe
el apartado 1 del articulo 81

(172) Ademas, es de sefialar que el Reglamento n° 2659/2000 de la Comisién no cubre los
acuerdos de I+D en que se impide a las partes impugnar la validez del correspondiente DPI,
sin perjuicio, eso si, de "la posibilidad de poner término al acuerdo de investigacion y

%5 Asunto 65/86, sentencia de 27.091988, Rec. 1988, p. 5249, punto 16.
%6 Id., punto 19.
57 Asunto 193/83, sentencia de 25.2.1986, Rec. 1986, p. 611, puntos 92 y 93.
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desarrollo en el caso de que una de las partes impugne la validez de dichos derechos de
propiedad intelectuai®.

(173) Se ruega a los interesados que manifiesten su parecer acerca de la conveniencia de
aplicar en una futura exencién por categorias para los acuerdos de licencia un planteamiento
similar al del Reglamento n° 2659/2000.

6. CONCLUSIONES Y OPCIONES PARA EL FUTURO

(174) De la evaluacion preliminar del RECATT que se ha hecho en este informe se
desprende que hay buenos motivos para acometer una revision completa del Reglamento.

(175) En primer lugar, en general se considera que el RECATT es excesivamente formalista
y demasiado complejo y, ademas, tiene un alcance demasiado limitado. No cubre varios tipos
de acuerdos de licencia que no suponen un peligro importante para la competencia. Este
problema no puede por menos de agravarse vistas las nuevas tendencias en materia de
concesion de licencias. En algunos casos, al imponer a las empresas tramites innecesarios y
normas demasiado estrictas, puede que el RECATT peque de excesivamente prudente en
detrimento de la eficiencia dinadmica.

(176) En segundo lugar, parece que el RECATT no presta suficiente atencion a los
problemas de competencia intermarcas y trata de manera incoherente la relacion competitiva
entre licenciantes y licenciatarios. Puede cubrir acuerdos que no deberian beneficiarse de la
exencion porque pueden ir en perjuicio de la competencia y reducir la eficiencia dinamica y
de asignacién de recursos.

(177) Por ultimo, el RECATT no esta en consonancia con las recientes reformas sobre
acuerdos verticales y horizontales, lo que va en menoscabo de la coherencia y previsibilidad
de la politica de competencia comunitaria.

(178) Por lo tanto, cabe la posibilidad de que la Comision elabore nuevas normas de
competencia para los acuerdos de licencia. Podria tratarse de un reglamento de exencion por
categorias de alcance general, acompafiado de unas directrices. El nuevo reglamento de
exencion por categorias tendra que abarcar un espectro mas amplio de acuerdos de patente y
de know how que el RECATT, pero también habra que reflexionar sobre la conveniencia de
incluir otros acuerdos de DPI, especialmente los acuerdos de licencia de derechos de autor. Se
seguird la linea marcada por el nuevo tipo de reglamentos de exencién por categorias,
limitando el caracter normativo del nuevo reglamento y poniendo énfasis en una lista limitada
de restricciones especialmente graves.

(179) También habra que considerar en qué medida es necesario limitar la cobertura de la
nueva exencion por categorias utilizando umbrales de cuota de mercado u otro tipo de
umbrales para proteger eficazmente la competencia y la innovacion. A este respecto, se partira
de la base de que un gran poder de mercado o una cuota de mercado elevada no tienen por qué
considerarse factores negativos, ya que con frecuencia son el resultado de una actividad
innovadora acertada y es precisamente esta actividad la que hay que proteger. Aunque

%8 Reglamento n° 2659/2000, articulo 5.
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también es verdad que la mayoria de los efectos negativos sobre la competencia se registran
en situaciones en las que el licenciante o los licenciatarios tienen cierto poder de mercado v,
por lo tanto, una exencién por categorias de caracter general puede resultar menos apropiada.
Por lo demés, cabe sefialar lo siguiente:

- resulta mas apropiado aplicar umbrales de cuota de mercado en el caso de las
restricciones que no guardan relacion con la explotacion del DPI concedido que en el de las
restricciones relacionadas con él;

- por lo que se refiere a las restricciones relacionadas con el DPI concedido, resulta mas
apropiado aplicar umbrales de cuota de mercado para las licencias entre competidores que
entre no competidores;

- no es conveniente cubrir las licencias de empresas dominantes con una exencion por
categorias puesto que en principio no es posible eximir los acuerdos anticompetitivos de
empresas dominantes. Sin embargo, en las directrices podria explicarse en qué situaciones no
es aplicable el apartado 1 del articulo 81 a las restricciones de las licencias.

(180) En determinadas situaciones, puede ser mas dificil que de costumbre definir los
mercados y determinar las cuotas de mercado. Puede que no sea asi cuando el DPI se refiere
solamente a una pequefia mejora introducida en tecnologias o productos ya existentes, en
cuyo caso los mercados de referencia seran los mercados de las tecnologias o productos ya
existentes. Sin embargo, también puede ser asi cuando el DPI tiene por objeto una mejora o
un avance importante en tecnologias o productos existentes. En estos casos, hay que
investigar si el andlisis exige definir mercados de investigacion y desarrollo (mercados de
innovacion) y si pueden utilizarse otros indicadores del poder de mercado.

(181) La Comision tendra que considerar si resulta necesario que el futuro reglamento de
exencién por categorias también cubra las licencias multilaterales. En caso afirmativo, habra
gue modificar el Reglamento 19/65 del Consejo, que solamente permite eximir los acuerdos
de licencia entre dos partes.

(182) Sin excluir otras opciones que merecen ser examinadas, la Comision esta sometiendo
a consulta publica el siguiente marco para un futuro régimen:

(183) La primera y principal distincion que hay que hacer es entre licencias entre
competidores y licencias entre no competidores. La Comisién tendrd que considerar como
aplicar esta distincién en la practica. Como punto de partida de este debate se proponen los
comentarios recogidos en los puntos 125y 126.

(184) Por lo que se refiere a las licenciastre no competidoreda futura exencion por
categorias:

- podria tratar las restricciones que no estan relacionadas con la explotacion del DPI
concedido, como las clausulas de inhibicién de la competencia y de vinculacién, de la misma
manera que el Reglamento 2790/99 (umbral de cuota de mercado del 30%, algunas
restricciones especialmente graves y ciertas condiciones);
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- podria limitar la cobertura de las restricciones que estan relacionadas con la
explotacion del DPI concedido, como las restricciones territoriales, de la clientela y del sector
de aplicacion, con un umbral de dominio. La exencién por categorias incluiria una lista
limitada de restricciones especialmente graves, especialmente en lo que se refiere a las
restricciones consistentes en la fijacibn de precios y posiblemente a determinadas
restricciones territoriales. También puede incluir algunas condiciones que excluirian
determinadas restricciones del beneficio de la exencién por categorias (disociabilidad);

- por debajo del umbral de cuota de mercado y del umbral de dominio se mantendria el
mecanismo de retirada.

(185) En el caso de las restricciones que no estan relacionadas con la explotacion del DPI

concedido, tal trato redundaria en una mayor coherencia con el Reglamento de exencién por
categorias 2790/99. Ciertas restricciones que actualmente figuran en la lista negra o gris se
beneficiarian de la exencidén siempre que no se rebasase el umbral de cuota de mercado. La
alternativa a esta solucién seria no cubrir estas restricciones, como hace el RECATT.

(186) En el caso de las restricciones que si estan relacionadas con la explotacién del DPI
concedido, como la exclusiva territorial, de la clientela y del sector de aplicacion, el umbral
de dominio no sélo seria necesario para respetar la Ultima condicién establecida en el apartado
3 del articulo 81, sino también seria conveniente para tener en cuenta el riesgo de exclusion
del mercado. El umbral solamente se aplicaria en los casos en que el acuerdo entrase dentro
del ambito de aplicacién del apartado 1 del articulo 8, por ejemplo, en caso de exclusion del
mercado. Se podria explicar en unas directrices de acompafamiento en qué situaciones es
improbable que las licencias exclusivas estén sujetas al apartado 1 del articulo 81, teniendo en
cuenta especialmente cOmo se encontraria el mercado sin la licencia. Ademas, se aplicaria una
lista de restricciones especialmente graves mas limitada, de manera que algunas restricciones
ya no fuesen, en si, ilegales: podria ser el caso de las restricciones cuantitativas, ciertas
restricciones de la clientela y los precios maximos y recomendados. Para las restricciones
territoriales seria necesario un enfoque mas complejo. La lista de restricciones especialmente
graves, aunque basada en el Reglamento 2790/99 de exenci6n por categorias, debe tener en
cuenta las particularidades de los acuerdos de licencia.

(187) Por lo que se refiere a las licenciastre competidoresla futura exencion por
categorias:

- podria quedar limitada por un umbral de cuota de mercado del hasta el 25%;

- contendria una lista de restricciones especialmente graves para las restricciones que
directa o indirectamente:

fijan precios,

limitan la produccion o las ventas o
- reparten territorios o clientes;

- acaso debiera incluir una lista de condiciones que excluyan determinadas restricciones
de la cobertura de la exencion por categorias (disociabilidad).
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(188) Con esto se conseguiria una mayor coherencia con el Reglamento de exencién por
categorias 2659/2000. En comparacion con el RECATT, el nuevo reglamento supondria la
aplicacion de un enfoque mas matizado para los acuerdos de creacién de consorcios, los
acuerdos de licencia cruzada, los acuerdos de licencia relacionados con empresas en
participacion y las restricciones ajenas a la explotacion del DPI, como la inhibicién de la
competencia y la vinculacién. En la actualidad estas restricciones estan excluidas del
RECATT o estan en la lista negra. El nuevo reglamento concederia de manera justificada una
menor proteccion a las restricciones territoriales entre competidores contenidas en acuerdos
de licencia exclusiva.

(189) Por encima de los umbrales indicados, las directrices tendrian que aclarar la politica de
competencia con referencias apropiadas a las Directrices sobre cooperacién horizontal y las
Directrices sobre restricciones verticales.

(190) A la hora de revisar las nhormas actuales y concebir un nuevo régimen, hay que tener
en cuenta que la innovacién, tanto en productos como tecnologias, es la fuente dltima de
competencia efectiva y duradera. Por lo tanto, si se presta demasiada atencién a la eficiencia
en la asignacion de recursos a corto plazo puede generarse un equilibrio socialmente
desfavorable entre la eficiencia estética y dinamica.

(191) Por lo que se refiere al calendario de la revision del RECATT, es de sefialar que,
aunque en principio el RECATT puede seguir en vigor hasta el 31 de marzo de 2006, puede
resultar necesario modificarlo o reemplazarlo antes de esa fecha. Concretamente, a la vista de
las propuestas de la Comisién para modernizar el Reglamento n°® 17, el planteamiento de
listas grises y el procedimiento de oposicién del RECATT corren el riesgo de quedar
obsoletos. De aprobarse dichas propuestas, sera preciso adaptar las normas sobre acuerdos de
transferencia de tecnologia al nuevo contexto legal a fin de garantizar que la mayor
transparencia posible y la coherencia entre los instrumentos legislativos de competencia que
regulan los aspectos referentes a la propiedad intelectual.

(192) Con vistas a encontrar la solucion mas apropiada para el futuro régimen, la Comisiéon

invita a los interesados a formular observaciones, en especial sobre el marco arriba descrito.
Todas las observaciones deben ser remitidas antes del 26.04.2002:
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- Por correo, a la direccion siguiente:

Comision Europea

Despacho: J 70 - 5/93

Direccion General de Competencia
B-1049 Bruselas

Bélgica

- Por correo electrénico

comp-technology-transfer@cec.eu.int

Este informe esta también disponible en internet en todas las lenguas de la Comunidad:
http://comm/competition/antitrust/technology_trankfer

Confidencialidad: por favor, cuando desee que sus observaciones no sean accesibles a
terceros, indiquelo claramente.
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