60 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 08/Vol. 01
362X1224(02)
2922/62 DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 24.12. 62

Comunicacién relativa a los acuerdos de licencia de patentes

La Comisidn considera, en base a las circunstancias acutal-
mente conocidas, que la prohibicién adoptada por el apar-
tado 1 del articulo 85 del Tratado no afecta a las clausulas
siguientes que aparezcan en contratos de licencia de pa-
tente:

A. Obligaciones impuestas al licenciatario que tengan por
objeto:

1. La limitaciéon a algunas de las modalidades de
explotacion de la invencién previstas por el derecho
de patentes (fabricacién, uso, venta).

2. La limitacidn:
a) de la fabricacion del producto patentado,

b) de la utilizacién del procedimiento patentado, a
determinadas aplicaciones técnicas.

3. La limitacién de la cantidad de productos por
fabricar o del nimero de los actos de explotacion.

4. La limitacién de la explotacion:

a) en el tiempo (licencia de menor duracién que la
patente),

b) en el espacio (licencia regional, para una parte
del territorio para el que se atribuye la patente,
licencia limitada a una sede de explotacién o a
una f4brica determinada),

¢} encuanto ala persona (limitacién de la capacidad
de disposicién del licenciatario, por ejemplo la
prohibicién de ceder la licencia u otorgar sub-li-
cencias).

B. Obligacién para el licenciatario de fijar sobre el producto
las referencias de la patente.

C. Normas de calidad u obligaciones de suministro para
algunos productos, impuestas al licenciatario en la
medida en que sean indispensables para garantizar una
explotacion técnicamente irreprochable de la patente.

D. Compromisos relativos a la transmisién de experiencias
adquiridas en la explotacién de la invencidn, o al
otorgamiento de licencias por las invenciones de perfec-
cionamiento o de aplicacién; sin embargo ésto seri
valido con respecto a los compromisos contraidos por el
licenciatario, unicamente si no fueran exclusivos y si el
cedente hubiera contraido compromisos analogos.

E. Compromisos del cedente:

1. de no autorizar a ninglin otro a explotar la inven-
cidn; :

2. de no explotarla por si mismo.

II

La presente Comunicacion no prejuzga la apreciacion
juridica de las clausulas diferentes de las mencionadas en los
puntos 1/A a E.

No parece posible, ademas, una estimacioén con caricter
general en lo que se refiere a los acuerdos relativos a:

1. las comunidades de patente;
2. las licencias reciprocas;

3. las licencias maltiples paralelas.

Laestimacidn delas clausulas mencionadas en los puntos 1/ A
aI/E, se limita a las cliusulas que no exceden la duracién de
la validez de la patente.

1

La presente Comunicacién tiene por objeto proporcionar a
las empresas indicaciones sobre las consideraciones en las
que se inspirard la Comision para interpretar el apartado 1
del articulo 85 del Tratado, en su aplicacién a cierto numero
de cldusulas que aparecen con frecuencia en determinados
contratos de licencia de patente. Por el periodo y en la medida
en que estos contratos no contengan restricciones diferentes
de las resultantes de una o varias de las cldusulas menciona-
das anteriormente, la Comisién considera que no quedan
afectados por la prohibicién contenida en el apartado 1 del
articulo 85. Esta puntualizacidn hara desaparecer, por regla
general, el interés que demuestran las empresas en obtener
una declaracién negativa para los acuerdos de que se trate,
asi como la necesidad de hacer que la Comisién establezca la
situacion juridica mediante una decisién individual; asi pues,
ya no sera necesario notificar los acuerdos de esta natura-
leza.

La presente Comunicacién no prejuzga la interpretacion que
otras autoridades competentes y, en particular, los tribuna-
les, darian al respecto.

Posteriormente se tomar4 una decision sobre la aplicacién del
apartado 1 del articulo 85 del Tratado, a las clausulas
anteriormente enunciadas que aparezcan en contratos rela-
tivos a comunidades de patentes, a la concesion de licencias
reciprocas o multiples paralelas, a acuerdos relativos a la
explotacidn de otros derechos de propiedad industrial o de
creaciones no protegidas por la ley que mejoren la técnica, asf
como a cualquier cldusula distinta de las anteriormente
citadas.
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La presente Comunicacién no prejuzga la interpretacion del
parrafo 2 b del apartado 2 del articulo 4 del Reglamento
n°® 17.

v

La prohibicién contenida en el apartado 1 del articulo 85 no
afecta 4 los compromisos enumerados en el punto I/A,
porque forman parte de la patente. Implican tan sélo el
mantenimiento parcial del derecho de prohibicién que lleva
consigo el derecho exclusivo del titular de la patente respecto
del licenciatario autorizado para explotar la invencién. La
enumeracién del punto I/A no supone una delimitacion
exhaustiva de los derechos conferidos por la patente.

El compromiso impuesto al licenciatario de fijar sobre el
producto las referencias de la patente (punto 1/B), responde
al legitimo interés del titular de la patente en ver los objetos
protegidos caracterizados como originarios de la invencién
patentada. Puesto que el licenciatario puede también fijar
signos distintivos de su eleccién sobre el objeto protegido,
esta disposicion no tiene por objeto ni como efecto restringir
la competencia.

Los compromisos del licenciatario mencionados en el punto
1/C relativos al cumplimiento de determinadas normas de
calidad respecto de los productos protegidos, o de productos
semielaborados, materias primas o auxiliares, no son suscep-
tibles de restringir la competencia que se protege, en la
medida en que deben evitar una explotacidn técnicamente
incorrecta de la invencién. El compromiso de suministrar
determinados productos s6lo puede tomarse en considera-
cién cuando no se puede establecer la calidad con criterios

objetivos. En ese caSo, este compromiso tiene el mismo
alcance que las normas de calidad.

Los compromisos asumidos por el licenciatario mencionados
en el punto I/D no tienen, en cualquier caso, efecto alguno
restrictivo de la competencia si el licenciatario conserva la
posibilidad de comunicar las experiencias adquiridas o de -
otorgar licencias a terceros, y est4 autorizado para participar
en futuras adquisiciones del cedente en materia de experien-
cias e invenciones. Por lo que respecta a los compromisos
asumidos por el cedente relativos a la comunicacién de
experiencias o al otorgamiento de licencia, mencionados en
el punto 1/D, parecen no presentar inconvenientes desde el
punto de vista del derecho de la competencia, incluso sin esta
limitacién. El punto I/D tnicamente se refiere pues a la
obligacién de comunicar las experiencias o de otorgar
licencias; no se prejuzga la apreciacién juridica de las
eventuales restricciones impuestas a los interesados en
relacién con la utilizacién de esas experiencias o invencio-
nes.

Mediante el compromiso previsto en punto I/E de no
autorizar la utilizacién de la invecién a ningun otro, el
cedente pierde la facultad de contratar con otros solicitantes
de licencia. Independientemente de la controvertida cuestién
de saber si tales compromisos en exclusiva tienen por objeto o
como efecto una restriccion de la competencia, en la acutal
situacién de la Comunidad, no son capaces de afectar al
comercio entre Estados miembros. El compromiso de no
explotar por s{ mismo la invencion patentada, se relaciona
estrechamente con una cesién del derecho y, por ello, no
parece presentar problemas.



