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La expresión "prácticas comerciales rest ri et ivas •* o ''cláusulas restrictivas" 

prooede de la legislación antiwonopolística de grandes países  industriales,  como los * 

Estados Unidos, el Jap6n y la Comunidad Económica Juropaa. * 

Con ánimo de aclarar conceptos, se recogen a continuación algunos extractos.de 

legislación antinonopolio3s 

A.      Legislación antitrust^ de los_ Estados Unidos. 

- /urtículo 1  de la "Ley Sherman", (ip U.ä.C#.A p.ârr.  1J: 

"puedan prohibidos todos  loa contratos,  coaliciones en forma de trust o en otra 
forma, o las confabulaciones, que restrinjan el comercio entre diversos Estados, 
o  con países extranjeros:'. 

- Artículo 2 de la "Ley Sherman' (15 U.8.C., párr.  2)z 

"Los  que ejerzan o intenten ejercer un monopolio,  o se  coaliguen o confabulen 
oon una o más personas para ejercer un monopolio sobre una parte cualquiera del 
oomercio entre diferentes Estados o con países extranjeros, incurrirán en una 
infracción ...". 

- Artículo 3 de la ;'Ley Clayton"  (15 U.S.C., párr.   14) •" 

"Incurrirá en delito cualquier persona dedicada al comercio que,  en el curso 
de sus actividades comerciales, arriends, venda o contrate la venta de bienes, 
artículos, mercaderías, maquinaria,  suministros u otros productos,  patentados 
o  sin patentar»  para su utilización,   consumo o reventa en los Estados Unidos ..., 
o que estipule íin precio al respecto,  o que aplique un descuentu o bonificación 
a dicho precio mediante  la condiciói ,   el acuerdo,  o el entendimiento,  de que el 
arrendatario o comprador no utilizar! o no comerciará con bienes,  artículos, 
mercaderías; maquinaria,   suministro e u otros productos de un competidor o 
ooatpetidores del arrendador o vendedor,  cuando dioho arriendo, venta,  o contrato 
de venta o la condición,   el acuerdo o el entendimiento establecidos puedan 
tener como efecto una reducción considerable de la competencia o tiendan a orsar 
un monopolio en cualquier ramo del comercio," 

- Artículo 7 de la "Ley Clayton" (15 U.3.C., párr.  18)a 

"Ninguna empresa comercial podrá adciuirir, directa o indirectamente,  en su tota- 
lidad o en parte,  el capital social u otros valores mobiliarios de otra empresa 
comercial, y ninguna empreaa sometida a la jurisdicción de la Comisión Federal de 
Comsroio podrá adquirir en 3u totalidad o en parte loa bienes de otra empresa 
oomeroial,  cuando dicha adquisición pueda tener el efecto de restringir la oomps-       f 
tsucia de manera considerable o tienda a orear un monopolio en algún ramo oomsr- * 
oial o en alguna parto del péís". 

I 
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- i&{l^?J.*l)J..te.}*"lAy de la Comisión Federal de Coraeroio» 
ElHs&Sw.Jítep.-.i5j0JJ3.» *'"" '"' "~••~ 
"Quedan prohibidos los procedimientos de oompetencia desleal en «1 ooasroio, así 
ooao loi actos o práctioaa desleales o que puedan induoir a srror"« 

••     S&ËteSg&SJSLl* CES en materia de competenoia oomercial 

- &$&&&Ü5.1.. Fráctioas prohibidas: 

"1 )    Quedan prohibidas las prácticas qua se enumeran scguidaasnte per tu Ino o»' 
patibilidad oon el mercado comuni    todos los acuerdos entre espressa, deoisiones 
adoptadas por asociaciones de empresas y prácticas oonoertadas que puedan afectar 
al comercio entre los Estados Miembros y que tengan por objeto o efeoto impedir, 
restringir o viciar la competencia en el mercado eomun, y en particular aquellas 
prácticas quei 

a) directa o indirectamente fijen precio« de oompra o de venta o cualesquiera 
otras condiciones comerciales, 

b) limiten o controlen la producoión, los mercados, el desarrollo táonioo, o 
la inversión; 

o)    supongan un reparto del mercado o de las fuentes do suministro} 

d) apliquen condiciones diferentes a transacciones equivalentes oon otros 
oo partí cipes comerciales, quedando ¿atoa por ooneiguiante en una situación 
competitiva desventajosa; 

e) oondioionon la celebración de contratos a que las otras partes acepten 
obligaciones suplementarias que, por su índole o a tenor de los usos ooejsr- 
oiales, no guarden relación con al objeto de diohos oontratos. 

2) 3« asolaran automáticamente Írritos cualesquiera acuerdos o deoisiones quo 
hayan sido prohibidos en virtud del presente artículo. 

3) Podrán, no obstante, declararse inaplicables las disposiciones del párrafo 1) 
sa «1 aus sis« 

- cualquier acuerdo o tipo de aouerdos entre empresas, 

- cualquier decisión o tipo de deoisiones adoptadas por asociaciones As 
ssprssas, 

- oualquier práotioa oonoertada o tipo de pr&otioas oonoertadas; 

que oontribuya a mejorar la produooiÓn o la distribución de bienes o a introducir 
•vsiioes tienioos o eoonósiooe, y que otorgue al consumidor una parte equitativa 
del bensfioio resultanti, siesipre quet 
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a) no imponga a las empresas de que se trate restriociones que no sean indis- 
pensables para el logro de estos objetivos;    y I 

b) no ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competenoia 
respecto de una parte considerable de los productos de que se trate". * 

~   âOiffl&S. &?},. J&feH*0. .de. y>Pgí Jp«ioi6n dominant:e en ol^ meroado: 

"Queda prohibido por su incompatibilidad con>el mercado común, en la medida en 
que pueda afectar al comercio entre loe Estados Miembros, cualquier abuso de una 
posición dominante por parte de una o mas empresas en el mercado coradn o en una 
parte considerable del mismo,     iài particular, este tipo de abuso puede consistir en: 

a) imponer directa o indirect amentó precios de compra o de venta abusivos u 
otras condiciones comerciales injustas j 

b) limitar lu producción, loa mercados o el desarrollo tóonioo en perjuioio de 
los consumidores; 

e) aplicar condiciones diferentes a transacciones equivalentes oon otros copar- 
tícipes comerciales, quedando éstos por consiguiente en una situación compe- 
titiva desventa josa ¿ 

d)    oondioionar la celebración de contratos a que las otras partes acepten 
obligaciones suplementarias que,  por su índole o a tenor de los usos comer- 
ciales, no guarden relación con el objeto de dichos contratos." 

C •      ÍS&ÍÍLáS. Aft Cp»Á»>jfc *&. Cornerò i o^ Le ed_ de 1 Japón 

I.    Batre las restriccioneo susceptibles de ser consideradas como prácticas oomer- 
oiales desleales on acuerdos internacionales de concesión de licencias relativas a 
dereohos de patentes o a dereohos de modelos do utilidad (denominados en adelante 
aereónos de patente,  etc.) merecen mención especial las siguientes s 

1)    Limitar el territorio al ru« el lieomoiotario pueda esportar los bienes prote- 
gido, por derechos de patente, ote,   (dencmúiados en adelante bienes -patentados). 

Se «»luyen, ne  Retante, los casos aenoinnadns a continuación en lñe apartado« 
*» b, o o. 

a. Cuando el cedente posea derechos de patente,  etc registrados en el terri- 
torio excluido de las exportaciones del licenoiatario (denominado en 
adelante territorio reservado). 

b. Cuando el cedente, como parte habitual de sue operaoiones oomeroiales, esté 
vendiendo bienes patentados en el territorio reservado. 

o.    Cuando el oedente haya otorgado a un tercero una lioenoia exolusiva para 
vender en el territorio reservado. \ 
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2) Limitar loa preoios o loe contingentes da exportación del lioenciatario, u 
obligar al lioenoiatario a exportar bienes patentado« por oonduoto del oedente 
o de una persona designada por el cedente. 

3e exoluyeu, no obstante, aquellos casos en los que el cedente otorga una 
licencia exclusiva y no impone restricción alguna sobre los bienes ya fabiioMo«, 
utilizados o vendidos por ol licenciatario, ni sobro la teonología ya empicada 
por éste. 

3) Impedir al lioenciatario fabricar, utilizar o vender bienes o emplear tecnología 
quo compitan con el objeto de la licencia. 

Se excluyen, no obstante, aquellos casos en los que el oedente otorga una 
licencia exclusiva y no impone restricción alguna sobre los bienes ya fabrioaáo«, 
utilizados o vendidos por el lieanoiatario, ni sobre la tecnología ya utilitad* 
por aste. 

4) Obligar al licenciatario a comprar materias primas, piezas, etc. al cedents o 
una persona designada por ol cedente. 

5) Obligar al licenciatario a vender bienes patentados por conducto del sedenti 
de una persona designada por ol cedente. 

6) LimituT los precios de reventa en el Japón de bienes patentados. 

7) Obligar al lioenciatario a que comunique al cedente log nuevos conocimientos o 
la experiencia adquiridos que se refieran a la teonología objeto de la licencia, 
a que otorgue, al cedente el derecho sobre los perfeccionamientos o nuevas 
aplicaciones por ¿1 introducidos, o a que conoeda al cedente una licencia 
al respeoto. 

Se excluyen, no obstante, aquellos oasos an los que ol oedente contrae obliga- 
ciones sen. jjantes y en los que las obligaciones de arabas partes están en 
substanoia equilibradas. 

8) Imponer el pago de regalías sobre bienes para los que no se emplea la teonología 
objeto de la licenoia. 

9) Limitar la calidad de lae materias primas, piezas, ©te, o de los bienes 
patentados. 

Se exoluyen, no obstante, aquellos oasos en los que osas restriooiones ••an 
necesarias para mantener la reputación de la maroa registrada o para asegurar 
la eficacia de la teonología objoto de la licencia. 

II. Las pautas mencionadas se aplioarán a loe aouerdos internacionales de oonoesión 
de licenoia relativos a conocimientos táonicoa (know-how). 

: * 
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III.    lai los aouordo« internaciolialos de concusión do licencia sobro derechos da í 
patente, oto. se considerarán como ejercicio de  loe derechos otorgados on virtud de 
la Ley de Patentee  o de la Ley de ilodelou de Utilidad los actos  siguientes: 4 

1) Otorgar licencia pera fabricar,   utiliza,  vender, etc.  por cuenta propia» 

2) Otorgar licencia** para un período limitado,  durante la vigencia de loe derechoe 
de patente,   etc.,  o en un territorio limitado  dentro del  área total en quo 
tienen vigencia los derechos  de  patente,  etc., 

3) ¡teetringir la fabricación de bienes patentados  a una esfera tecnológica limitada 
o restringir su venta a una o,-ferc. dû ventas   liraitada, 

4) Restringir la utilización de  procesos patentados a una esfera tecnológica 
limitada; • 

5) Reetringir el volumen de la producción o la cuantía de las venta« de biene« 
patentados,  o restringir la frecuencia de utilización de procesos patentad«. 

3a evidente, a juzgar por los textos  legales citados, que los  legisladores introdu- 

jeron hace ya tiempo algunas -reglas de  juego- en la esfera comercial para impedir, entre 

otra« co.a., que una parte adquiriese una posición de  dominio o de monopolio en el aereado, 

y, al miemo tiempo,  evitar que los titulare, de patentee y de conocimiento, técnicos 

utilizaran abusiva o indebidamente la posición "natural-'  de monopolio en el mercado que 

lee oonfiere la titularidad de los desechos de propiedad industrial. 

Teniendo en cuenta lo dicho, 8e examinan a continuación las claueulas contractuales 

reetrictivas más frecuentes.    La enumeración de las cláusulas    .rvirá también para indicar 

•1 poeible efecto de Sstcs en las relacione, contractuales entre loe partes de un acuerdo 

de oonoeeión de licencia y de otros acuerdos de transferencia de tecnología. 

1 '      PJL4H*.UÀ¥. yì?Pì&£!*°?iaM^ restri et ivas .• 

Se  entiende por clausula vinculatoria restrictiva .aquella por In quo el oedento 

oblifa al lioenoiatario a conprar 0 to^ar on arriondo bienes o eervioioe 

a^J^löntados como oondición indispensable para obtener una licencia de patente. 

Bita tipo de prácticas se considera ilegal porque el titular de una patente,  o 

oedente, extiende de hecho el monopolio derivado de su derecho de patente máe alia ' 

del objeto de la patento al imponer al  lioenoiatario el oompromieo de comprarle o 

I 

J 
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tomarle en arriando otros bienes no cubiertos por Ir, patente (vóasa  por ejemplo las 

sentencias del Tribunal Supremo da los ¿stados Unidos  on el COBO de  la Motion 

Picture Patente Co.   contra Universal Film Manufacturing Co., o  on el do la 

International Business Machines Corp.  contra loa ¿tetados Unidos). 

2.      Cláusulas que restringen ol derecho del licenciatario a comerciar 

opn productOB^ de_ competidoroö ¿el licenciante 

Un corolario do las  cláusulas restrictivas e¿ la clausula on virtud de la cual el 

cadente trata de restringir la libertad del licenciât ario de comerciar con produotos 

oompetitivos.    Una clausula típica do osa categoría sería, por ejemplo, la que 

prohibiese al licenciatario  adquirir o utilizar productos similares  o do igual 

clase que la de loe productos cubiortos por la patente  objeto de  la licencia (puede 

varae una descripción más detallada en las sentencias del Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos en el caso de  la National  Lockwasher Co.   contra la Garret Co, y «h 

•1 de    MoCullogh contra la Kaiamerer Co.). 

3»      Licencias conjuntas ¡¡ 

lüa principio una licencia conjunta os una licencia por la que un titular da patentes 

-por lo general, una empresa titular de numerosas patentes- otorga al concesionario 

licencia por .concept;o_ de^ aae_ de una^jpajtente.    ¡üi la legislación antitrust de los 

Estados Unidos la_ licencia conjunta no^ está prohijaida cpmo^ tal,   a no ser que haya 

sido ijyuesta al licenciatario.    A este respecto debe mencionarse que el cedente 

puede fácilmente defenderse  contra la posible acusación de coacción introduciendo 

un "considerando1' al  principio del  acuerdo de concesión de licencia. 

4«      Aloonce de la transferencia de tecnología y 'pago de regaifas 

!BP3DJ?..J8AÍ.0Aa^. Ae ventas" 

Se considera ilegal per se que un cedente  imponga al  licenciatario la obligación de 

pacar regalías sobre el total de ventas.     listo tipo de práctica restrictiva ocurre 

cuando el cedente condiciona la concesión de la licencia a quo el licenciatario 

convenga en pagar regalías  sobre ol total do sus ventas do produotos, independiente- 

menta de que dichos productos infrinjan o no las reivindicaciones de patentes de un 

cedente.    Lo mismo auoede cuando una patente ae refiere tan sólo a una part« del 

prooeso y no a la totalidad de aste,  pese a lo oual se determina e impone el pago 

de regalías respecto de todo el prooeso. 
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5»      RÄirtriccipnejB^ p^ limitaciones_ djs_ t 

De acuerdo oon el comrion law, no debe licitarse la libertad de enajenación da bienes. 

(Esta doctrina öe ha aplioado también lucientemente a bienes patentados en el caso 

de Adams contra Bucks,  por ima ¿sentencia del Tribunal Supremo de los EE.UU. 

de 1973s    "no sa puede imponer rootriocionee  de reventa a un comprador 

licenciâtarie'.) 

6.      Pajp de regalías con posterioridad a la expiración o paco de regalías 

*me*.KJPFÍ°*!» toj&ttQaj+tpmU largos,: 

Bite tipo de restricciones inponen al licenciatario la obligación de seguir pagando 

regalías cuando ya ha expirado la patente de que se trate.    En la sentencia dictada 

•n el caso de Brulotto contra Thys Co.,  el Tribunal Supremo dictaminó que "la 

exacción de regalias por el uso de una máquina objeto de una patente después da la 

expiración de ésta constituye el ejercicio de un monopolio con poeterioridad a la 

expiración...  cuando la patente ya ha pasado a ser de dominio pdblico". 

Del caso mencionado se desprende la importante conclusión de que no se  puede 

invocar el uso como argumento para el cobro de regalias  con posterioridad a la 

expiración. 

7«      ^j» ai ci Ón de precios: 

Bn principio -aunque la cuestión todavía es  objeto de debate en loe Estado« Unidoi- 

al cedente no debería exigir que un fabricante licenciatario se atenga a laa 

tarifas da precios del cedente,  por cuanto esa práctica se consideraría ilâgal. 

8.      iíestricción del derecho del  cedente a otorgar nuevas licencias s 

3« trata de una cláusula muy interesante,  aunque de interés limitado para lo« 

países industrializados, que,  al menos en los Estados Unidos, se considera ilagal. 

A saber:    que cuando un oedente y un licenciatario son competidores y controlan 

una parte importante del aereado de que se trate,  es ilegal per se que el oedente 

otorgue al licenciatario poder dû veto sobre la ooncesión de nuevas licencia«.    S« 

ha sugerido taiubién recientemente que un oedente no debe  otorgar una licencia en 

exelusiva a un licenciatario sin otorgarle también el poder da otorgar eublioenciaa. 

» 
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9«      Cláusulas de retrocesión: 

De ordinario, este tipo de cláusula obliga al licenciatario a otorgar en oesión o 

on licencia exclusiva cualquier invención quo introduzca an al marco do la tecno- 

logía objeto do  la licencia. 

10. ìtestriccionae  relativas a cantidad o volumen.' 

3ate tipo de cláusulas restrictivas,  por las qua  el licenciatario ha de limitar la 

cantidad o el volumen dö la producción del producto objeto de la licencia, han sido 

declaradas ilegales recientemente incluso on los Estados Unidos. 

Para determinar la legalidad (o la naturaleza restrictiva) de loe cuatro tipos de 

cláusulas restrictivas que se reseñan seguidamente, hay que recurrir al principio 

de equidad: 

11. Limitación de^ la esfera de utilización: 

La, oonoaaión de UoenoiM oon limit ación da tu «a/era de utilisation se refi er« a 

loe acuerdos por loe que un cedente otorga al licenciatario la utilización restrin- 

gida de un objeto patentado pero se niega a conceder el derecho de todas laa posibles 

utilizaciones a un solo licenciatario, reservándose algunas de ellas para explotarlas 

él aismo o para otorgar su explotación a otroe licenoiatarios. 

Cabe señalar que la limitación de la esfera de utilización permite al esdente 

aumentar considerablemente sus ingresos de regalías, regular la explotación do su 

patente, etc.    lias aun, ;'la licencia con li;nitación de utilización permite al titular 

de una patente  organizar su cercado como una serie de submorcados discretos y no 

competitivos,  de manera que loe licenciatarioa de  cada uno de estos subraeroado« 

•atln aislado«  do la oompetencia de los lioanciatarios de otros subiaeroados:'J' 

I 

_1/   (V£AVA0*À°!¥!. °n.JPteR&Xi?^. ???)&!?& yTqnßf***'*    "The Praotioal Effsot of 
*<•»>*£*?*•. °» A^>oea»l?Ä J.•??*?/,' 'por' Îï.BV FinnVganT* CmrtuniowiÓn* pWsVntada 'al'" 

í    3«»inario sobrs rígiaian de concesión de lioenciaa, celebrado en Belgrado en oetubre 
'   4« 1975- 
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12. Limitaciones territoriales; 4 
'  I 
Las clausula;; do limitación territorial i innrem entre las quo permiten a las parte»   * 

adquirir posiciones do monopolio y procominio en zonas determinadas y durante 

períodos du tie:.:po específicos. Al enjuiciar este tipo de cláusulas conviene 

aplicar, de manera particular» el principio da equidad, en cada caso concreto. 

13. ^trocea ion ?\°. ,ex.c.l.u.8A.v.a3 

iüri principio las el Äu sul as de retrocesión no exclusiva relativas a las mejora» 

introducidas en la tecnología por el licenciatario no deberían considerarse como 

prácticas comerciales rectrictivas. ¿1  unico problema que puede plantearse ee el 

de que el licenciatario introduzca una invención innovadora como mejora de la 

tecnología licenciada objeto de la licencia. ¡Jn tal caso, el cedente debería 

convenir en pagar regalías al licenciatario por concepto de licencia, también sin 

exclusividad, relativa a la tecnología perfeccionada. 

14» jCljf^ulas^ sobre concesión recíproca de^ licencias, 

patentes^ mancomunadas : 

¡ài estos casos concretos y sobre todo cuando se cedon a otros patente» oombinada», 

ee fácil que las disposiciones sobre concesión racíproca de licencia» conduzca a 

una situación ilegal (desde el punto de cista de la legislación antitrust) de 

patentes mancomunadas. La manconiunidau de patentes se produce, en principio, 

cuando más de dos empresas convienen en compartir recíprocamente las patentes de 

»u propiedad, un.  particular, cuando se crea una patente mancomunada en una rama 

industrial, se multiplican los riesgos de violación de la legislación antitrust. 

Lo» paíBOB en desarrollo crue tratan de proteger svis legítimos intereses nacionales, 

han recurrido recientemente a una creciente intervención gubernamental en la transfe- 

rencia de tecnología. 

i*»», política consiste, en principio, en adoptar una reglaraentación legal proteo- 

tora que exige, ontre otras cosas, la inscripción obligatoria do todos loe acuerdo»      f 

•obre transferencia de tecnología y que espociíioa, con mayor o menor detalle, la» 
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I      oondioionea de estos acuerdos quo se oonaideran por principio inaceptables,    jjfctaa 

j       oondioiones «inaceptables1» se basan primordialmonte on el concopto de lae "prácticas 

oowrcialoa rostri c -, ivas" ant ori omento dos-ritas y su finalir^d os la do eliminar 

«ediante la aociÓn legislativa del Estado las practicas desleales más frecuentes de los 

proveedores extranjeros de tecnología. 

Los análisis efectuados per ciorto número de países,  antes de la introducción de 

eate tipo de reglamentaciones,  demostraron que la mayoría de los acuerdos concertados 

por empresas de países en desarrollo contienen algunas, cuando no la totalidad, de las 

oláuaulas restrictivas anteriormente descritas. 

Parece legítimo y razonable quo prácticas consideradas ilegales en países indus- 

trializados, como los Estados Unidos y Gran Bretaña,  sean tambi5n ilegales en México, 

liferia o Libia.    Las medidas adoptadas al respecto por los gobiernos en el plano 

nacional, así como en los foros internacionales, tienen por finalidad primordial aumentar 

la oorriente de tecnología desdo los países industrializados a los países en desarrollo 

en condiciones justas y equitativas, y así debon sor aceptadas y entendidas. 
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