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La expresibn "précticas comerciales restrictivas’ o "cl4usulas restrictivas"
procede de la legislacién antimonopolfstica de grandes pafses industriales, como los

Estados Unidos, el Japén y la Comunidad Econdmica suropea.

Con &nimo de aclarar concepos, se recogen o continuacién algunos extractos, de

legislacidn antimonopoling:

Ao Legislaciﬁn antitrust de los Lstados Unidos

e alax s s 4 @ L 2% M e 48 4 AT @M e s o4 E S 8 349 &£ 2 s 0 s 28 %

- irtfoulo 1 de la “Ley, Shernan® (15 Us8:Cey phrz. 1)
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"(uedan prohibidos todos los contratns, coaliciones en forma de trust o en otra
forma, o las confabulaciones, que restrinjan el comercio entre diversos Estados,
o con pafses ertranjeros®.

"Los que ejerzan o intenten ejercer un monopolio, o se cocaliguen o confabulen
oon una 0 mfs personas para ejercer un monopolio sobre una parte cualquiera del
ocomercio entre diferentec Estados o con pafses extranjercs, incurrirfn en una
inTraccién ...".

- artfculo 3 de la "Ley Clayton” (15 U.3.C., pérr. 14):

"Inourrird en delito cualquier persona dedicada al comercio que, en el curso
de sus actividades comerciales, arriende, venda o contrate la venta de bienes,
artfculos, mercaderfas, maquinaria, suministros u otros productos, patentados
o sin patentar, para su utilizacién, consumo o reventa en los Estados Unidos ...,
o que estipule un precio al respecto, o que aplique un descuentu v bonificacidn
a dicho precio mediante la condiciér , el acuerdo, o el entendimiento, de que el
arrendatario o comprador no utilizar? o no comerciard con bienes, artfoulos,
merocaderfas, maguinaria, suministros u otros productos de un competidor ©
competidores del arrendador o vendedor, ocuando dicho arriendo, venta, o oontrato
de venta o la condicién, el acuerdo o =21 entendimiento establecidos puedan
tener como efeoto una reduccidn considerable de la competencia o tiendan a orear
un monopolic en cualquier ramo del comcrcic.!

- drtfoulo 7 de la "Ley Clayton” (1) U.S:C., phrr. 18):
"Ningune empresa comoercial podrd adquirir, directa o indirectamente, en su tota-
lidad o en parte, el capital social u otros valores mobiliarics de otra empresa
oomercial, y ninguna empresa som~tida a la jurisdiccién de la Comisién Federal de
Comercio podr4 adquirir en su totalided o en parte los bienee de otra empresa
oomeroial, cuando dicha adquisicién puede tener ¢l ef'ecto de restringir la compe~
tencia de manera considerable o tienda a orear un monopolic en algin ramo comer-
cial o en alguna parte del pafs®.
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- Artfqulo 5 a) 1) 4s 1a "Ley de la Comisién Iederal de Comercio"
15 U.8.C., phrr. 45 8) .))5.*

"Quedan prohibidos los procedimientos de competencia desleal en el comereio, asf
oomo los actos o précticas desleales o que puedan inducir a error®.

B. Reglamento de la CEE en materia de competencis oomercial

- Artfoulo 85:  [Préoticas prohibidas:
"1) Qusdan prohibides las précticas qua se enumeran ssguidaments por su incom=
patibilidad con el mercado comin: todos los acusrdos snire empresas, decisiones e
adoptadas por asociaciones de empresas y précticas oonoertadas que puedan afectar
al comercio entre los Estados lliembros y que tengan por objeto o efecto impedir,
resiringir o viciar la competencia en el meroado comin, y en particular aquellas
précticas que:

a) dirscta o indirectamente fijen precios de comprs o de venta o cualesquiora
otras condiciones conerciales;

b) limiten o controlen la producoién, los mercados, el desarrollo téonico, o
la inversién;

c) supongan un reparto del meroado o de las fuentes do suministro;

d) apliquen condiciones diferentes a transacciones equivalentes oon otros
oopartfcipes comerciales, quedando Sstos por oonsiguiente en una situacifn
oompetitiva desventajosa;

e) oondicionen la celebracién de oontratos a que las otras partss acepten
obligaciones suplementarias que, por su fndole 0 a tenor de l0s usos comer—
cialss, no guarden relacién con sl objetc de dichos ocontratos.

2) 3e declaran automfticamente irritos ocualesquiera acuerdos o decisiones que
hayan sido prohibidos en virtud del presente artfoulo.

3) Podrén, no obstante, declararse inaplicebles las diaposiciones del plrrafo 1)
R 6l suse dos

= oualquier acuerdo o tipo de acuerdos entrs smpresas,

= ouslquier deocisién o tipo de decisiones adoptadas por asociaciones de
ampresas,

- oualquier préotioa conocertada o tipo de pricticas concertadas;

Que oontriduya a mejorar la produccién o la distribuoifn de bienes o a introdueir
wanoes técnicos: o soondmicos, y que otorgus al consumidor una parte equitative
del beneficio resultante, siempre que:
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C.

&) no imponga a las empresaz de que se trate restriociones que no sean indis~
pensables para el logro de estos nbjetivos; ¥y

b) no ofrezcan a dichas ompresas la poeibilidad de eliminar la compeiencia
respecto de una parte considerable de los productos de que se trate".
= Artfoulo 80:  abuso de una posicién dominante en ol mercado:
"Queda prohibido por su incoapetibilidad com el mercado oomin, an la medida en

que pueda afectar al comercio entre loe Estados Miembros, cualquier abuso de una
posicién dominante por parte de una o nfs empresas en el mercadc ocomin o en una

parte considarable del mismo. in particular, esie tipo de abuso puede consistir ent

a) impomer directa o indircctaments precios de compra o de venta abusives u
otras condiciones comerciales injustas;

b) limitar lu produccibn, los mercados o ¢l desarrollo t8onico en perjuicio de
los oonsumidores;

o) aplicar condiciones diferentes a transaccionss equivalentes ocon otros ocopar-
tfoipes comerciales, quedando &stos por consiguiente en una situacién ocmpe-
titiva desventajosa

d) oondicionar la celebracidn de contratos a que las oiras partes acepten
obligaciones suplementarias que, por su fndole 0 a tenor de 108 usos ocmer-
ciales, no guarden relacién con el objato de dichos oontratos."
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wtas de la Comisifr de Comsrcio Leal del Japén

I. Bntre las restricciones susceptibles de ser consideradas oomo précticas comer-
oiales dcsleales on acuerdos internacionales de concesibn de licenoias relativas a
derechos de patentos o a dereohos de modelos de utilidad (dencminados en adelante
derechos de patente, etc.) merecen mencién espocial las siguientes:

1) Limitar el territoric al (ue el iicenciatario puade erportar los bienes prote-
- gldos por daerechos de »atente, oto. (dencuinados on adelante bienas -patentados).

3e axcluyen, nc ~bstente ; 108 cosos mencienades o econtinuceién en 1as coartados
a, b, 0 C.

8. Cuando el cedente posea dereohos de patente, etoc. registrados en el terri-
torio excluido de las exportaciones del lioenciaterio (denominado en
adelante territorio reservado).

b. Cuando el cedenrte, como perte habitual de sue operaciones comerciales, esté
vendiendo bienes patentadcs en el territorio reservado.

6. Cuando el cedente haya otorgado a un tercero una lioencia exoclusiva para
vender en el territorio reservado.



2)

3)

4)

5)

6)
1)

8)

9)

Limitar los preocios o loe contingentecs de exportaciém del liocenciatario, u
obligar 2l licenciatario a sxportar bienes patentados por oonduoto del oedente
o de una persona designada por el cedente.

Je exoluyei., no obstante, aquellos casos en los que el codente otorge una
licencia exclusiva y no impone restriccién alguna sobre los bienes ya fabrioados,
utilizados o vendidos por el licenciatario, ni sobre la tecnologf{a ya empleada
por éste.

Impedir al liocenciatario febricar, utilizar o vender bienes o suplear tecnologfa
quo compitan corn el objeto de la licenciea.

Se excluyeon, no obstante, aquellos casos en lce que el vedente otorga una
lioencia exclusiva y no impone restriccién alguna sobre los bienes ya fabriocados,
utilizados o vendidos por el lieanoiatarig, ni scbre la toomologfe ye utilisada
por &ate.

Obliger al licenciatario a comprar materias primas, piezas, etc. al cedonte o &
una persona designade por ¢l cedente.

Obligar al licenciatario a vender bienes patentadoe por conducto del codente ¢
de una persona designada por ¢l cedente.

Limitur los precios de reventa en el Japén de bienes putentados.

Obligar al licenciatario a que comunique al cedente los nuevos conocimientos ¢
la experiencia adquiridos que se refieran = la teonologfa objeto de la licenocia,
a que otorgue al cedente el derccho sobre los porfecoionamientos o nuevas
aplicaciones por 61 introducidos, o a que conoceda al cedente una licencia

al respeocto.

Se excluyen, no obstonte, aquellos casos en los que ol cedente contrae oblige~
ciones sern..jantes y en los que las obligaciones de ambas partos estén en
substancia cquilibradas.

Imponer ¢l pago de regalfas sobre bienes para los que no se emplea la teonclogfa
objeto dc la licenoia.

Limitar la calidad de lae materias primas, piezas, eto., o de los bienes
patantados.

Se exoluyen, no obstante, aquellos casos en los que esas restricoiones sean
neocesarias parn mantener la reputacién de la marca registrade o para asegurar
la eficacia de la teonologfa objoto de la liocencia.

II. Las pautas mencionadas se aplioardn & loe couerdos internacionales de oonoesifn
do liocencia relativos a oonocimientos t8onicos (know=how )
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IIT. Dn los acuerdos internacionalcs de concesidn do licencia sobre derechos du \
patente, otc. se oconsidercrén coino ejorcicio de los dorechos otorgados on virtud de
la Ley de Patentcs o de la Ley de ilodelos de Utilidad los actos siguientes: 4

1) Otorgar licencin por- fobricar, utilizar, vender, ctc. por cuenta propia,

2) Otorgar licancias para un perfodo limitado; durante la vigencia de los derechos
de patente, etc., 0 on un territorio limitedo dentro del &rea total en que
tienen vigencia los dorcchos de patente, ete.,

3) testringir la fabricacién de bienos potentados o una esfera tocnolégica limitada A
0 restringir su venta o una c.Terz de ventes linitede;

4) iestringir la utilizacién de proccasos patentados o une esfera tecnolégica
limitada,

5) Dlestringir el volumen de la produceidn o la cuantfa de las ventas de bienes

patentados, o restringir la frecuencia de utilizocién de procesce petentados.

Es cvidente, a juzger por los textos legales citados, cue loa legisladores introdu-—
Jeron hace y» tiempc algunas ‘reglas de juego' en lg esfera comercial para impedir, entre
otras cosas, que unz parte odcuiriese una posicién de dominio o de monopolio en el mercado,
Yy &l mismo tiempo, evitar que los titulnres de potentes y de conocimientos té€onicos
utiligoran cbusive o indebidomente 1o posicién "mntural’? de monopolio en el mercado que

lee confiere 1a titularidad de los desechos de propicdnd industrial.

Teniendo en cuento 1o dicho, se¢ exominnn o continuocién las cl&usulas contractuales
restrictivas mfs frecuentes. L~ cnumerncidr de las cl&usules  rvird tombidn pora indicar
el posible efecto de Sstcs en las relaciones contractucles cntre las partes de un acuerdo

de oconocesidn de licencin y de otros scucrdos de transferencic de teonoclogfo.

1. Clfusuloss vinculatorins restrictivas:

Se entiende por clfusulcz vinculatorin restriotive cquella por la que ol cedento

oblige al lioenciatario - couprar o touar on arriondo bienes o servicios

no_patentados como oondicidn indispensable para obtener unc licencia de patente.

Este tipo de priotiocas se oonsidera ilegal porque el titular de una patente, o ,
oedente, extiende de haecho el monopolio derivado de su derecho de paterte m&s o115 ’

del objeto de la patente al imponer al lioenciatario el compromiso de ocomprarle o '



2.

4.

tomorle en arriondo otros bienes no cubiertos por lo patente (v8nse por ojemplo las
gentencias del Tribunal Supreme de los sstados Unidos en el caso de la Motion
Picture Patents Co. contra Universal Film Ilanufacturing Co., 0 cn el de 1a
Internationcl Businese Ilochines Corp. contro los Batados Unidos).

Clfuwsulas que restringon el derecho del licencistario o comereiar

.....................

Un corolario de las clfusulas restrictivas es 1o cl®usule on virtud de la cual el
cadente trota de restringir 1o libertad del licenciat:rio de comerciar con productos
ocompetitivos. Una clfusula tfpice de esn categorfa serfa, por ejemplo, la que
prohibicse ~l licenciatario adquirir o utilizor productos similares o de igual

clase que lo de los productos cubiertos por la patente objeto de la liconcia (puede
varse una descripcifn mfs detallida en las sontencias del Tribunal Supromo de los
Estados Unidos cn el coso de 1o National Lockwasher Co. contra 1o Garret Co, y i

el de MoCullogh contra 1 Kaumerer Co.).

-----------

Bn principio una licencia conjunta es una licenciz por la que un titular ds patentes
-por lo gencral, una empresa titular de numeroscs patentes- otorga al oconcesionario

Estados Unidos 1z licencia conjunta no est# prohibida como tal, a no ser que haya
sido impuestn al licenciatario. A cste respecto debo mencionarse que el cedente
puede fAcilmente defenderse contra la posible acusacién de conccién introduoiondo

un "considerando” &l Hrincipio del nouerdo de concesién de licenciae

AR LB aE R . E P YR AE S LW AL S R T XN L e AN E

aAloance de la transferonciz de tecnologfa y "pogo de regolfos

............

------

pogar regalfas sobre el total do ventas. ste tipo de préctico restrictiva ocurre
ocuando el cedente condiciona la concesién de la licencia a qus el licenciatario
oconvenga en pagar regalifas sobre ol total do sus vontas de productos, independiente-
mente de que dichos productos infrinjan o no las reivindicocionos de patentes de un
cedente. Lo mismo suoede cuando una patente se refiere tan 3sélo a una parte del
prooeso y no a la totalidad de éste, pese a lo oual se determina ¢ impone el pago

de regolfos respecto de todo el proceso.




5.

7.

8.

----------------------------------------

-----------

(Esta doctrina se ha aplioado también recientemente a bienes patentados en el caso
de l/dams contra Bucks, por una sentenciz del Tribunal Supremo de los EE.UU.

de 1973: "no s2 puede imponer restriccionec de revenia a un comprador
lioenciataric.)

Pago, de regalias con posterioridad a la expiracién o pago de regalfas

durepte perfodos injustifiosfamente largos:

Este tipo de restricciones imponen al licenciatario la obligacién de seguir pagando
regalias cuando ya ha expirado la patente de cque se trate. Bin la sentencia dictada
en el caso de Brulotte contra Thys Co., el Tribunal Supremo dictamind que "la
exaccién de regalias por el uso de una mfquina objeto de una patente despuds de la
expiracién de &sta constituye el ejercicio dec un monopolio con posteriorided a la

expiracién... cuendo la patente ya ha pasado a ser de dominio piblico®.

Del caso mencionado se desprende la importante conclusién de que no se puede
invocar el uso como argumento para el cobro de regalias con posterioridad a la

expiracién.

........

En principio —zunque la cuestién todavfa es objoto de debate en los Estados Unidos=
¢l cedente no deberfa exigir que un fabricante licenoiatario se atenge a las

tarifas de precios del cedente, por cuanto csa prActica se considerarfa ilagel.

Restricoidn del derechc del cedente a otorgar nueves licencias:

------- O I A L I D S P N A T YO R

Se trata de una clfusula muy interesante, aunque de interés limitado para los
pafses indusirializados, que, al icnos en 1os Estados Unidoa, se considera ilegal.
A saber: que cuando un oedente y un licenciatario son competidores y ocntrolan
una parte importante del mercado de quo se trate, es ilegal per se que el cedente
otorgue al licenciatario poder dc veto sobrc la oconcesidn de nuevas licencias. Se
ha sugerido taubidn recientemente que un cedente no debe otorgar wna licencia en

exclusiva a un licenciatario sin otorgarle también el poder de otorgar sublioencias.

f



9.  Clfusulas do retrocesién:

Y De ordinerio, este tipe de cléusula obliga al licenciatario a otorgar en cesifn o
en licencia e:iclusiva cualquier invencién que introduzca en ol marco de la teono=

logfa objeto de la licencia.

10. ltestricciones relativas a cantidad o volumen:

------------------------------------------------

Zstc tipo de nl8usulas reetrictivas, por las cuz el licenciatario ha de limitar la

cantidad o cl volumer de la produccién del producto objeto dc la liconcia, han sido

g

declaradas ilegalcs recicntemente incluso cn los Estados Unidos.

Para deterniner la legalidad (o la naturaloza restrictiva) de los cuatro tipos de
clfusulas restrictivas quec se reseiian seguidanentce, hay que rccurrir al principio

de oquidad:

1. Limitacifn de la esfera de utilizacifn:

La conoesiln de licenocims con limitacifén de su esfers de utilitmién se refiore o ———
los acuerdos por los que un cedente otorga al licenciatario la utilizacién restrin-

gida de un objoto patentado pero se niega a concedoer el derecho de todas laa posibles
utilizacicnes a un solo licenciatario, reservéndose algunas de ellas para explotarlas

61 mismo o para otorgar su explotacién a otros licenciatarios.

Cabe sefialar que la limitacién de la esTera de utilizacién permite al cedente
sumentar considersblemente sus ingresos de regealias, regular la explotacién do su
patente, etc. lias adn, “la licencia con limitacién de utilizacién permite al titular
de une patente organizar su .iercado como una seric de submorcados discretos y no
competitivos, de manera que los licenciatarioe de cada uno de estos submercados

ostén aislados de la competancia de log liocenciatarios de otros lubmoroado-".'!/
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1/ ‘iostrictions on International Technology Transfer: . “The Praotioal Efect of
usstraints on the Licensing Process®, por 1l.B. Finnegan. Comuniocacién pressntada al

" Seminario aobre r‘gi-on de conoesién de licencias, celebrado en Belgrado en octubre
de 1975.



12. Limitaciones territoriales:

Las clfusula: dc limitaciéa territorinl iiguran cntre las gue periaiten a las partes
adquirir posicionos de monopolic vy preconinio en zonas determinades y durante
perfodos de ticupo cspecfiicos. ..l cnjuiciar este tipo de clfusulas conviene
aplicar, de mancra »articular, ¢l nrincipio de ocquidad, en cada caso concreto.

13. Retrocesién no exclusivas

......

B principio ias clfuvsulas de retrocceidn no exclusiva relativas a las mejoras
introducidas on la tcuenologzfe por ¢l licenciatorio no deberfan considerarse como
précticos comercizles rectrictivas. i1 dnico problema que puede plantearse es el
de que el licenciatario introduzce una invencién innovadora como nejora de la
tecnologfa licenciada objeto de la licencia. n tal caso, el cedente deberfa
convenir en pager regallas al licenciatario por concepto de licencia, también sin
cxclusividad; rclative o la tcenclegfc perfcccionada.

14. Cllusulas sobre concesién recfprocs de licencias,

v e ow ok

@n estos casos concretos y sobre todo cuando se ceden a otros patentes combinedas,
e# T8cil quc los disposiciones sobre concesién reciproca de licencias conduzoa a
une situncibn ilegal (desdue el punto de vista de la legislacién antitrust) de
patentes mancoiunadas. Lo mancomunidac de patenties se produce, en prineipio,
cuando n8s dc dos cmpresas conviencn en compoertir recfprocamcnte las patentes de
su propiedad. In particular, cuando sc crea una patonte mancomunada en una rama

industrial, se multiplican los riesgos de violacién de la legislacibn antitrust.

Loa pafses en desarrollo cue tratan de proteger sus legftiumos intereses nacicaales,
han rocurrido recientcmente a una crcciento intervencién gubcrnamental en la tranafo-

rencie de tecnologfa.

ilss polftica consistc, on principio, en adoptoar una reglanentacién legal proteo—
tora que exige, ontre otras cosas, la inscripcibén obligatoria de todos los acuerdos

sobre transferencia de teocnologfa y que espocilica, con nayor o menor dotalle, las

-
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oondiciones de estos acuerdos que se oonsideran por principio inaceptables. istas
oondiciones "inaccptables® se basan primordialmente en ¢l concepto de las "préoticas
oomercialcs restriclivas" anteriormente dos~ritas ¥ su finalic~d ¢s la de climinar
mediante lao aocibu legislativa del Estado las précticas deslcales més ireouentes de los

proveedoras extranjeros de tecnologfa.

Loe amflisis ofectuados por cicrto ndmero de pafses, antes de la introduceidn de
esto tipo de roglamentaciones, demcstraron quo la mayorfa de los acuerdos concertados
por empresos de pafses on dosarrollo contionon algunas, cuando no la totalidad, de las

oléusulas restriotivas antcriormente descritas.

Pareco legftimo y razoneble que pricticas consideradas ilegalcs eon pafses indus-

trializados, como 108 Estados Unidos y Gran Bretofin, scan tambidn ilogales en México,

Nigeria o Libia. Laa medidas adoptadas al respecto por los gobiernos en ¢l plano
naoional, asf ocomo en los foros internacionalcs » ticnen por finalidad primordial aumontar '“~
la corriente de tecnologfa desde los pafscs industrializados a loe pafsos on desarrolle

en oondiciones justas y cquitativas, y asf deben scr aceptadas y entendidas.
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