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Introduccion

Antes de estudiar in concreto los compromisos FRAND, es imperativo comprender el ambiente en el
cual estos principios fueron desarrollados por primera vez. A pesar del boom de los principios FRAND
en los procesos de estandarizacion actlales, su historia se remonta al siglo XX, cuando las industrias,
especialmente en las industrias ferroviarias, petroleras y de vidrios, entre otras, efectuaron actos ilegales
mediante la creacion de acuerdos entre sus competidores, y actos anti competitivos ejecutados en el
marco del derecho al monopolio legal conferido por la existencia de patentes, alterando de esta manera

las précticas competitivas normales del mercado.

En Estados Unidos, como menciona Jorge L. Contreras', los compromisos de licencia FRAND
aparecieron en el curso de los afios 1930-1960 con la puesta en obra de importantes politicas en materia
de derecho de la competencia, teniendo como objetivo reparar los dafios causados por los actos
colusorios y permitir la entrada de otros agentes econdmicos g los mercados en los cuales se presentaba
el abuso de los titulares de patentes esenciales. De esta manera, en las decisiones judiciales relacionadas
con las préacticas restrictivas de la competencia en Estados Unidos a lo largo de este periodo, los jueces
impusieron el otorgamiento de licencias de patentes a todo interesado, bajo los principios de equidad y

no discriminacion -FRAND/RAND, o incluso sin derecho a royalties.

Poco después, los compromisos de licencia sobre la base de la aplicacion de los principios FRAND se
propagaron a los sistemas de transferencia de tecnologia entre competidores, y sobre todo al seno de los
organismos de normalizacion, tras las decisiones judiciales que resaltaban la inexistencia de un conjunto
normativo que sirviera de guia a la utilizacion de los derechos de propiedad industrial, sobre todo en

materia de patentes esenciales.

Contreras, J. (2015). A brief history of FRAND: Analyzing current debates in standard setting and antitrust through a historical lens.
Antitrust Law Journal. P. 16.



De conformidad con la situacion norteamericana, en Europa los principios FRAND aparecieron luego
del nacimiento de los organismos de normalizacion tales que la ETSI, creada en 1988, que integraron en
sus estatutos politicas de propiedad intelectual exigencias sobre la conclusion de contratos de licencia de

patentes esenciales, razonables, justas y no discriminatorias.

Un organismo de estandarizacion, como la mencionada ETSI o Standards Australia, es una entidad no
gubernamental formada por los representantes de empresas presentes en un sector econdémico
determinado, representantes de consumidores y de gobiernos, entre otros agentes de interés -

stakeholders, encargada de la creacion y adopcidn de cuerpos normativos denominados estandares.

Dichas normas o estandares son, segin las palabras de Damien Geradin?, un conjunto de
especificaciones técnicas que busca otorgar unos caracteres comunes aplicables a un proceso 0 a un
producto; esta definicion ha sido generalmente adoptada por la doctrina en particular por Herbert
Hovenkamp, Mark Janis y Mark Lemley®. Tras el transcurso del tiempo, estas normas han adquirido una
mayor importancia principalmente a partir de la segunda mitad del Gltimo siglo, en razon de los avances
tecnoldgicos como creacion del internet y de la tecnologia telefonica inteligente que emergieron en siglo
pasado, entre otros. De igual manera, si existen diversos mecanismos de adopcion de estandares como
por ejemplo la propia ley, los pools de patentes, etc., en total mas de 2000 proyectos de estandares en
Estados Unidos, fueron creados por los organismos de normalizacion en particular por la ETSI, UIT,
IEEE, JTCI, 1SO, CENELEC, IEFT, OMA o la TIA, razon por la cual estos son los principales entes de

adopcion de normas en la actualidad. Bajo tal supuesto, este estudio se concentra Unicamente en los

%Geradin, D., & Rato, M. (April2006). Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty
Stacking and the Meaning of FRAND. P. 2.
3Lemley, M. (2002). Intellectual Property Rights and Standard Setting Organizations. California Law Review. P. 1889



estandares creados al interior de los organismos formales de normalizacion dada su importancia y

debido a que solo ellos permiten la aplicacion de las clausulas FRAND®.

Es necesario resaltar la existencia de distintos tipos de normas en funcion de la finalidad que a cada una
de ellas se le asigna y segun el sector en el cual se desarrollen. Asi, se tiene que en el sector
farmacéutico y en lo relacionado con signos distintivos tales como marcas, las normas tienen como
objeto el resguardo de la calidad y seguridad de los bienes y servicios ofrecidos a los consumidores, tal
es el caso de la norma ISO 9001 adoptada en el marco de la organizacion ISO en 2008, y aplicada en
paises como Colombia, por medio del representante en materia de normalizaciéon ICONTEC, Francia
por su representante AFNOR, y Estados Unidos por la ANSI. Sin embargo, las normas en principio
tienen un vasto alcance, como sucede con la serie de estandares 1SO 14000, aplicados por industrias en
el marco de politicas de reduccién del impacto ambiental. En otros sectores como en la industria de la
energia y en el sector de telecomunicaciones®, las normas por regla general tienen por objeto esencial
facilitar la interoperabilidad entre los diferentes productos a fin de satisfacer las necesidades de los

consumidores y facilidad la innovacion®.

Este andlisis se interesa Gnicamente en el estudio de los procesos de normalizacion en el sector de las
telecomunicaciones porque actualmente el 95% de las patentes declaradas como esenciales para un
estandar pertenecen al mercado telecom’. En el curso del Gltimo decenio, el nimero de patentes
esenciales en este sector ha aumentado por un lado gracias a la existencia de grandes proyectos de

normalizacion como GSM, Wifi, Bluetooth y MPEG, y por otro, gracias a la inclusion de politicas de

“Gilbert, R. (2011). Deal or no deal ? Licensing negotiations by standard-setting organizations. WIPO Sefiinar series on "The Economics of
Intellectual Property". P. 3.

*Meniere, Y. (2015). Fair, Reasonable and Non-Discriminatory Licensing Terms. Luxembourg: European Commission. P. 6.

®Department of Justice & Federal Trade Commission. (1995). Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property. Washington:
U.S. Government. P. 15.

" Biddle, B., Andrew, W., & Woods, S. (2010). How many standardin a laptop? . Arizona State University . P. 2.



estandarizacion en los modelos de negocios de las empresas titulares de patentes®. Ello muestra la gran
importancia de las patentes de telecomunicaciones en los procesos de estandarizacion, y justifica que

estas sean el epicentro de la aplicacion de los compromisos FRAND.

El despliegue de las normas en el seno de organismos formales puede efectuarse mediante la conclusién
de acuerdos de licencia con cada concurrente que busque que su tecnologia sea compatible con el
estandar, o incluso mediante un pool de patentes. Un acuerdo de licencia de patentes es un mecanismo
que permite la comercializacion de una patente cuando si titular no pretende la explotacion econémica
exclusiva; segiin Ragavan, Murphy y Dave® las licencias son herramientas contractuales especificas que
sirven a conceder derechos de explotacidn teniendo como contrapartida una contraprestacién econémica
denominada regalia, pero también pueden concretizarse de forma gratuita. Estos acuerdos pueden tener
objetos de la mas diversa naturaleza, pero los contratos de licencia sujetos a las condiciones FRAND

objeto de andlisis, conciernen Unicamente patentes esenciales.

Los acuerdos de licencia pueden igualmente emerger en el seno de un pool de patentes que segun la
USPTO es “un acuerdo entre dos o mas titulares de patentes que tienen como objeto una o mas
patentes, realizado entre ellos o incluyendo a terceros”*®. Con el fin de garantizar los principios del
derecho de la competencia en el mercado, los pools de patentes deben incluir tecnologias
complementarias y deben ser necesarios para la puesta en marcha de la tecnologia en el mercado, de lo
contrario, las empresas estarian realizando acuerdos colusorios sancionados en el marco de las

disposiciones del Cédigo de propiedad intelectual de Estados Unidos, y el Tratado de constitucion de la

8Magretta, J. (2002). Why business models matter. Business Harvard Review. P. 41-54.

°Ragavan, S., Murphy, B., & Dave, R. (2015-2016). FRAND v. Compulsory Liceinsing: The lesser of the two evils. Duke Law &
Technology Review. P. 84.

‘OFederal Trade Commission (2011). The evolving Ip marketplace . Washington: U.S. Government. P. 12.



Unién Europea’. La eleccién entre los dos modelos —licencia directa o polo de patentes, dependera del

modelo y plan de negocio de los agentes econémicos y del alcance que se pretenda dar a la norma.

La importancia de las normas o estandares en la época actual puede comprenderse mejor gracias a los
estudios publicados por Robert Solow'?, quien ha aunado a los elementos necesarios para la produccién
de bienes y servicios, en principio expuestos por Adam Smith y David Ricardo: el conocimiento
humano. Cuantificar las contribuciones de este factor en el desarrollo econdmico no es una tarea facil,
de ello que los economistas deban utilizar medidas indirectas como por ejemplo, el nimero de patentes
demandadas, licencias concluidas, estandares creacion, etc., y relacionarlas con medidas de crecimiento

y desarrollo tales como el PIB, PNB, entre otras.

Las normas o estandares constituyen indicadores importantes del nivel de la difusién de los
conocimientos en razén de sus caracteristicas, identificadas en el informe sobre las ventajas de la

normalizacion publicado en a principios de siglo por el Instituto aleman de la normalizacién:

“Contrariamente a las patentes, las normas no son objeto de derechos de propiedad intelectual y
por lo tanto las empresas las pueden obtener a un precio bajo que cubra el precio de la
normalizacion... Las normas son documentos elaborados por expertos de manera consensual, y

que permiten una transferencia de desarrollos tecnoldgicos ">

Las normas utilizan principalmente las tecnologias patentadas cuando éstas se incluyen en la norma, y
asi, denominadas en adelante patentes esenciales, son los elementos principales de la norma, sin ellas la
tecnologia no podria desarrollarse y los agentes no podrian adoptar el estandar. La utilizacion de
patentes en las normas se lleva a cabo en razdn de la seguridad juridica que estos bienes intelectuales

engendran: a priori, la patente siendo un titulo de propiedad que recae sobre un objeto novedoso que

! European Union (2014). Competition Policy Brief. Luxembourg: European Union. P. 8.
12 Blind, K., Jungmittag, A., & Mangelsdorf, A. (2000). The economic benefits of standarization. Germany: DIN. P. 8.
3 Idem. P. 10.



implica una actividad inventiva susceptible de una aplicacion industrial, revoluciona el estado de la
técnica anterior abriendo las puertas al progreso, ello en atencion al Cdédigo de la Propiedad Intelectual
francés. Estos titulos otorgan a sus propietarios un conjunto de derechos exclusivos tales que el derecho

a la utilizacion del bien intelectual y su explotacion en el mercado.

El sistema de patentes comprende un conjunto de derechos organizados de manera coherente, y permite
al mismo tiempo una motivacién socialmente Optima para aumentar las inversiones en el sector de la
investigacion y desarrollo, como también una compensacion de pérdidas sociales que sobrevienen tras la
utilizacion y explotacién exclusiva efectuada en el mercado por un solo actor econdémico. Para hacer que
dicho equilibrio sea resguardado a largo plazo, el derecho de la competencia y el derecho de la
propiedad intelectual deben evitar la adopcion de medidas que limiten la utilizacién y la explotacion de
dichos derechos al mismo tiempo que protegen el interés general evitando los abusos, asi como también

deben asegurar la obtencion de una compensacion razonable para el detentor de dichos derechos.

Se debe tener en cuenta que, segiin Swanson y Baumol, “desde el punto de vista del interés general,
todo sistema normativo ligado a la propiedad intelectual esta basado en una tensién inherente entre: 1,
otorgar incentivos eficaces a la inversion en materia de investigacidn en un contexto de costos y riesgos
elevados, y 2. Facilitar la difusion rapida de tecnologias y la adopcion de nuevos procesos para
reemplazar aquellos que son obsoletos”™, de ello que entre mas facil sea la diseminacion de la
informacién y la utilizacion masiva de tecnologias patentadas, menos interés va a tener el titular de la
patente de investir grandes sumas econdmicas en el sector, o de obtener beneficios por la explotacién

exclusiva.

14Swanson, D. G. and W. J. Baumol, 2005 “Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and Control of
Market Power”, 73 ANTITRUST Law Journal 1. P. 53.



Estas tensiones aumentan cuando una patente hace parte de una norma. En este sentido, Lemley y
McGowan mencionan que “el riesgo que permitir a un particular ser titular de un derecho de propiedad
intelectual parte de un estandar abierto es que él puede, a un momento dado, intentar de alterar la
competencia, ya sea concluyendo una licencia de su patente esencial bajo condiciones discriminatorias,
o0 exigiendo el pago de royalties excesivas o simplemente negando el acceso a la tecnologia a terceros

. . 15
interesados en adoptar el estandar”=>.

A pesar del caracter indispensable de los procesos de estandarizacion, existen dilemas relacionados con
el uso de los derechos que derivan de la propiedad intelectual y el derecho de la competencia. Teniendo
en cuenta que ambos sistemas buscan fortalecer la innovacion, buscando un equilibrio entre los intereses
sociales —que exigen un flujo continuo de informacion, y los intereses privados de los titulares de
derechos de propiedad intelectual —que buscan a su vez una remuneracién proporcional a la inversion
realizada, cuando una tecnologia patentada hace parte de una norma emergen problemas como: ¢puede
una patente hacer parte de una norma sin el acuerdo de su titular?, ¢el titular debe someterse a reglas
particulares en materia de sus derechos de propiedad intelectual?, ¢debe concluirse un contrato de
licencia bajo condiciones particulares adjunto a la propia adopcién del estandar?, ;qué sucede en los
casos de controversia entre los derechos del titular de la patente esencial y los miembros de los procesos

de organizacion?

Ademas de buscar dar respuesta a los cuestionamientos anteriores, a lo largo de este estudio analizaré
problemas existentes por un lado, frente a la inflacion de patentes y que surgen en el marco de los
procesos de estandarizacion impidiendo un buen uso de la tecnologia, como sucede en los casos de
patent ambush, patent thickets y los sleeping dogs, y por otro, a aquellos vinculados con los casos de

hold-up, reverse hold-up, y los procesos de violacion de derechos en materia de patentes esenciales.

% Lemley, M., & Shapiro, C. (2013). A simple approach to setting reasonable royalties for standard-essential patents. Barkeley Technology
Law Journal. P. 1160.



Desde el punto de vista del derecho de la competencia, el organismo creado para la adopcién de una
norma constituye un mercado en si mismo, en el cual los titulares de patentes que tengan el caracter de
esencial frente al estandar pueden situarse en un tipo de monopolio, y de ello que dado el riego moral
existente puedan desarrollar actos de colusion o actuar de manera anti competitiva. Como ha sido
mencionado por Hovenkamp, “mientras que los procesos de estandarizacion pueden permitirle a las
empresas mejorar, también puede facilitar el nacimiento de los gemelos malignos de las practicas anti
competitivas: la colision y la exclusion. Cuando las normas son creadas por un acuerdo entre
competidores, la colisién es posible; cuando ellas son utilizadas para cerrar las puertas a otros

iy 16
productores en el mercado, la exclusion emerge”".

Con el fin de conciliar de forma armonica los intereses de los titulares de las patentes y la necesidad de
transferencia de la tecnologia en un sector altamente competitivo como lo es la industria de las
tecnologias de la informacion y la comunicacion, un conjunto de principios aplicados por los jueces
norteamericanos en los casos de abuso de los derechos de propiedad intelectual al margen de los
procesos de normalizacién, fueron traspasados a estos sistemas adoptados en el seno de sus estatutos
como politicas de propiedad intelectual, cuyo alcance cobija no s6lo el proceso de creacion del estandar,
sino también su posterior adopcién por los miembros de la organizacion, y su puesta en el mercado al
servicio de los consumidores. Dichos principios se concedieron con el fin de dar respuesta a lo que se
conoce como “las fallas del mercado de la estandarizacion”. Entre ellos los mas importantes, dado su
alcance vy utilizacién, son los compromisos de licencia FRAND: razonable, justo y no discriminatorio.

Asi:

“Si bien la licencia de patentes gratuitas facilitan el proceso de estandarizacion y la

diseminacion de la norma, las condiciones FRAND motivan a los detentores de derechos de

16 Cita de Geradin, Damien, Patent Assertion Entities and EU Competition Law (February 6, 2016). George Mason Law & Economics
Research Paper No. 16-08. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2728686. P. 24.



propiedad intelectual a invertir en la investigacion y desarrollo de patentes esenciales, y a

contribuir de esta forma a la estandarizacién™™’.

Incluso si los compromisos FRAND son de tan alta importancia, su naturaleza, nocion, y alcance no ha
sido objeto de reglamentacion unanime ni por la ley, ni por los organismos de normalizacion, los
tribunales o incluso por la doctrina. Varias decisiones jurisprudenciales han aportado algunas lineas
generales acerca del marco de aplicacion de los compromisos FRAND. A lo largo de este estudio, me
concentraré en el andlisis de las decisiones més relevantes en la materia: Motorola v. Microsoft, Cisco v.
CISRO, Huawei v. Nokia, Huawei v. ZTE, Halo v. Pulse, Apple v. Samsung, Rambus et Qualcomm v.

Nokia.

Lejos de un consenso e incluso cuando se ha establecido que la existencia de los compromisos FRAND
es necesaria para el buen funcionamiento de los sistemas de normalizacion, las criticas sostienen que
estos son insuficientes para permitir el buen funcionamiento del sistema'®. Los detractores de los
compromisos FRAND subrayan la continua existencia de problematicas relacionadas con su puesta en
practica —hold-up, hold-out®, y las nuevas dificultades que sobrevienen en materia de violacién de

derechos de propiedad intelectual.

En este trabajo de grado, evaluaré los compromisos de licencia FRAND desde su inclusiéon en las
decisiones judiciales en casos de competencia desleal durante la Segunda Guerra Mundial, luego
presentaré las razones de su inclusiéon en los procesos de normalizacion (1); posteriormente, voy a

presentar un andlisis relacionado con el alcance de dichos principios FRAND bajo la optica del derecho

7 Meniere, Y. (2015). Fair, Reasonable and Non-Discriminatory Licensing Terms. Luxembourg: European Commission. P. 9.

18 Stryszowska, M. (25 March 2011). FRAND commitment and standard adoption. Available at Association Francaise de Science
Economique: http://congres.afse.fr/docs/2011/499973stryszowska2011frandandstandardadoption.pdf. P. 13.

® Vinje, T. (2015). FRAND, hold-up and hold-out. En D. Beldiman, Innovation, Competition and Collaboration. Massashusetts:
ElgarOnline. P. 26.



de la competencia y de la propiedad intelectual, para finalmente, realizar el estudio de sus diversas

dificultades y retos (II).

Capitulo I: La creacion de los compromisos FRAND en Estados Unidos y Europa: Desde las
practicas restrictivas de la competencia hasta los procesos de normalizacion

Cronologicamente la creacién de los compromisos FRAND se produce durante los afios 60s en Europa
y durante la Segunda Guerra Mundial hasta los afios 70s en Estados Unidos un estudio estadistico sobre
el derecho de la competencia en el siglo XX realizado por Richard Posner, asi lo muestra. Las medidas
adoptadas por los jueces en conflictos judiciales relacionados con patentes durante el siglo pasado son
pertinentes para las discusiones actlales alrededor de los compromisos FRAND, pues ellas prueban que
los tribunales americanos emitieron una serie de sentencias —judicial decrees, ordenando a los titulares
de patentes la conclusion de contratos de licencia bajo condiciones justas, razonables y no
discriminatorias®’; ello, en primer lugar, para limitar el abuso de los titulares de patentes que realizaran
actos restrictivos de la competencia en el mercado (a), y en segundo lugar, para que en el marco de las
politicas de propiedad intelectual se lograra armonizar el interés particular de explotacion de la patente

con el interés social de democratizacion de la informacién y del conocimiento (b).

2 Contreras, J. (2015). A brief history of FRAND: Analyzing current debates in standard setting and antitrust through a historical lens.
Antitrust Law Journal. P. 50.



a. Los compromisos FRAND como solucién a las fallas del mercado en el siglo XX.

Desde el comienzo del siglo XX, numerosas industrias como la ferroviaria, metalurgica, petrolera, del
vidrio y de la energia eléctrica, aprehendieron acerca de las grandes ventajas de los titulos de propiedad
sobre las invenciones —patentes®!. Desde su creacién, estos titulos han permitido la exclusién de un buen
intelectual del uso publico, al otorgar un derecho exclusivo a su titular con miras a incentivar la
innovacion, pero exigiendo en el mismo sentido una obligacion de explotacion. Las patentes han
permitido a las industrias recibir una remuneracion por sus actividades de innovacion, al mismo tiempo

que protegen el interés general de acceso al progreso?.

De ello que, en el curso del siglo pasado complejas redes de patentes cruzadas y de pools de patentes
emergiesen. Estas herramientas han permitido a los competidores del mercado realizar integraciones
verticales y horizontales a fin de compartir sus titulos de propiedad intelectual; con todo, esta
colaboracion era percibida como una amenaza de colusién entre competidores a la luz de las politicas de

proteccion a la competencia en Estados Unidos y Europa?®,

Debido al aumento de los pools y de los acuerdos de licencia de patentes, el gobierno americano se vio
enfrentado a un gran reto: cambiar el sistema de patentes para impedir el nacimiento de monopolios que
restringian la competencia y afectaban a los consumidores. De ello que entidades como la Comisién
Federal de Comercio de Estados Unidos, el Ministerio de Justicia y los tribunales iniciaran una campafa
para obligar a los grupos empresariales que abusaban de sus derechos de propiedad intelectual, a
licenciar sus tecnologias a cualquier interesado sin lugar a discriminar, ya sea gratuitamente u

obteniendo como contraprestacion el pago de regalias razonables. Entre las decisiones mas importantes

2! De Jaegher, T. (2011). Et Venise inventa le brevet... L'Usine Nouvelle. P. 32.

22 Binctin, N. (2010). Droit de la propriété intellectuelle. Paris: LGDJ. P. 247

2 Contreras, J. (2015). A brief history of FRAND: Analyzing current debates in standard setting and antitrust through a historical lens.
Antitrust Law Journal. P. 14.



emitidas por las autoridades de la competencia se encuentran los casos Standard Oil Company, Alcoa y

Hartford Empire.

En el caso Standard Oil Company de 1931, la Corte Suprema constato la existencia de un pool de
patentes en la industria de refinamiento de petrdleo, conforme con las practicas requeridas en materia
del derecho de la propiedad intelectual y el derecho de la competencia. Segun la sentencia de la Corte
“los acuerdos de intercambio relacionados con las patentes entre concurrentes pueden ser ilegales

seglin el Sherman Act si estos dan lugar a una restriccion o supresion de la competencia”?.

Para la Corte, los intercambios de tecnologia y de licencias sobre patentes seguidos del pago de regalias
razonables es generalmente necesario para impedir que El Progreso técnico se vea bloqueado asi como

para incentivar la competencia y la diversidad en el mercado a largo plazo.

Posteriormente, en 1945, el Ministerio de la Justicia se enfrenta a Alcoa, una empresa que en la época,
era responsable de mas del 63% de la produccion de aluminio en Estados Unidos®. A lo largo del
proceso, se demostré que Alcoa habia efectuado practicas de discriminacion de precios en sus relaciones
comerciales con la industria aeronautica, beneficidndose del hecho que la demanda de aluminio es in
elastica en dicho sector debido a la ausencia de materias de sustitucion del metal en la construccion de
aviones. Como sancion a estos actos, Alcoa fue obligada a autorizar el acceso a sus recursos a cualquier
interesado, mediante la conclusion de licencias no exclusivas bajo los principio de justicia, razonabilidad

y no discriminacion®.

En el caso Hartford Empire relacionado con las empresas comercializadoras de recipientes en vidrio, se

dio respuesta a dos preguntas importantes con relacion a las licencias de patentes en el marco de los

* Standard Oil Company v. United States, 283 U.S. 163 (1931) (U.S. Supreme Court 13 April 1931). Available at

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/283/163/case.html

% ALCOA. (15 June 2016). ALCOA US History. Available at ALCOA: https://www.alcoa.com/usa/en/alcoa_usa/history.asp

% Contreras, J. (2015). A brief history of FRAND: Analyzing current debates in standard setting and antitrust through a historical lens.
Antitrust Law Journal. P. 51.



principios de razonabilidad y no discriminacion: la primera relacionada con el monto de las regalias y la
segunda en materia de negacion unilateral a contratar. EI caso examinaba una red compleja de patentes
entre Hartford y Lynch, los dos principales fabricantes de maquinas para la produccion de recipientes en
vidrio, Owens Illinois y Hazel Atlas los dos mas grandes productores de recipientes en vidrio, y Corning
Inc, el primer fabricante de vidrio en Estados Unidos. En 1939, el Ministro de la Justicia llevé el caso
ante las cortes, alegando que su red de patentes constituia una violacion a los articulos 1 y 2 del

Sherman Act?’.

Para el Tribunal de Distrito, el acuerdo si bien era anti competitivo, su disolucion acarrearia grandes
dafios al mercado, por lo que la solucion mas eficaz era de obligar a Hartford Empire y los demas
miembros del acuerdo a “acordar una licencia de sus patentes presentes o futuras durante toda la
duracién de la proteccion, a quien estuviera interesado”. A pesar de ello, para el juez Roberts de la
Corte Suprema, la decision del tribunal de distrito era excesiva, por lo que modifico la sentencia,
permitiendo que los titulares de las atentes pudieran tener derecho al pago de contraprestaciones
estandarizadas, que no fuesen discriminatorias ni restrictivas?®®. En decisiones ulteriores, los tribunales
impusieron la conclusién de contratos de licencia obligatorias regidos por condiciones de uniformidad,

razonabilidad y no discriminacién®.

Frente a la negativa unilateral de contratar, el juez Robert establecié que el futuro licenciatario tenia la
posibilidad de no aceptar dichos términos uniformes y razonables presentados por el licenciante, en
cuyo caso el titular de la patente se debe restringir de acudir a la justicia para establecer una accion por

violacion de derechos de propiedad intelectual —accion de cesacion, pero puede solicitar la

27
Idem. P. 62.
28 Hartford-Empire Co. v. United States , 323 U.S. 386 (1945) (Corte Suprema de los E.E.U.U 8 de enero de 1945).
2 Contreras, J. (2015). A brief history of FRAND: Analyzing current debates in standard setting and antitrust through a historical lens.
Antitrust Law Journal, P. 62.



determinacion del precio de las regalias que le corresponden como titular legitimo de la patente objeto

del futuro contrato de licencia.

Segln la doctrina®, incluso si las condiciones contractuales debian ser a priori uniformes, existian
excepciones cuando: a) el licenciatario ofreciese una licencia reciproca, u otras ventajas monetarias de
pago de las regalias, 0, b) cuando la ley dispusiera condiciones distintas a la clausula general de
uniformidad. Con todo, se prohibia a los titulares de patentes condicionar la conclusion de contratos de

licencia al otorgamiento de una licencia reciproca®.

En el caso Hartford Empire, si bien se menciond que los términos contractuales de las licencias
otorgadas tras la existencia de actos anti competitivos debian ser uniformes, la Corte en el caso
Amercian Securit y Xerox acepto la posibilidad de existencia de acuerdos de licencia en los cuales el
monto de las regalias era diferente entre distintas categorias de futuras compafiias licenciatarias, de
manera que solamente la discriminacion entre futuros licenciatarios que se encontrasen en iguales

situaciones se prohibia®.

Las sentencias examinadas anteriormente han subrayado la existencia de vias de solucion ante las
distorsiones causadas por las précticas restrictivas de la competencia. Entre ellas se destaca la obligacion
de los titulares de patentes de permitir mecanismos de transferencia cuasi-ilimitados de sus
innovaciones, bajo el respeto de los principios de justicia y no discriminacion. Estas medidas fueron
destinadas a eliminar los obstaculos existentes con relacion a la entrada a nuevas industrias y asi permitir

la regeneracion de la competencia.

%0 1dem. P. 63.
l1dem. P. 70, 71, 79.
32 1dem. P. 74.



Segun las decisiones de los tribunales del siglo pasado, en el caso en el cual las partes no llegasen a
convenir el monto de regalias razonables, se debia acudir a la jurisdiccion competente, que podia ser un

tribunal arbitral, para que por via judicial se estableciese su valor.

En el caso Besser, la determinacion del monto de las regalias fue analizada y la Corte Suprema concluyo
que era competencia del juez o arbitro modificar el acuerdo de las partes, para establecer el monto de las
regalias en los casos de licencias obligatorias. Esta posicion evoluciond en el caso Aircraft Association,
donde la intervencion de los arbitros fue aceptada de manera expresa como un mecanismo valido para

determinar el monto de las regalias sin posibilidad de una revisién judicial®.

Por el contrario, en Europa el nacimiento de los compromisos FRAND en el seno de los contratos de
licencia se desarroll6 a partir de la aplicacion de los articulos 81 y 82 del Tratado de Maastricht de 1957
y el reglamento 2349-84 del 23 de julio de 1984, reemplazado por el reglamento 240-96 del 31 de enero

de 1996, modificado por el reglamento 772-04 del 27 de abril de 2004.

El articulo 82 del Tratado de Maastricht consagra una prohibicion general con respecto al abuso de

posicién dominante, mientras que el articulo 81 dispone que:

“Son incompatibles con el mercado comun y son prohibidos todos los acuerdos entre empresas,
todos los acuerdos de asociacion entre empresas y todas las practicas concertadas, que sean
susceptibles de afectar el comercio entre los estados miembros y que tengan por objeto o por
efecto impedir, restringir o de falsear el juego de la competencia al interior del mercado

i)

comun...’

Con todo, en dos casos dichos acuerdos pueden ser declarados conformes a derecho siempre que: a)

contribuyan al desarrollo técnico, empresarial y/o econémico del sector en donde se desarrollan, y b)

33 1dem. P. 86.



que no restrinjan el juego de la competencia en el mercados, de forma tal que no deberian permitir la
discriminacion o las practicas de competencia desleal mas alla del beneficio empresarial o econémico

que generan.

En el marco de la aplicacion de los reglamentos numero 2349-84 y 240-96, las disposiciones
relacionadas con las prohibiciones de los acuerdos previstos en los articulos 81, 83 y 85 del Tratado de
Funcionamiento de la Union Europea no eran aplicables cuando a) las empresas determinaron
condiciones razonables en sus relaciones contractuales y b) cuando el acuerdo se desarrollé entre dos

sociedades.

La evolucion histdrica en Estados Unidos ha influenciado los procesos de transferencias de tecnologias
en Europa de tal manera que, incluso si estas transferencias eran validas cuando se realizaban entre
Unicamente dos empresas, una nueva tendencia surgida en los afios 30 permitio concebir los procesos de
transferencia en materia de propiedad intelectual entre numerosos stakeholders, siempre que en ellos se
evidenciara un interés legitimo. De esta manera se inicié una ola de creacion de organismos colegiados

para dar un mayor alcance a estos acuerdos.

Es asi que debutan, en el marco de la transferencia de derechos de propiedad intelectual, los organismos
de normalizacién en Estados Unidos y en Europa. Entre los primeros y mas importantes se encuentran:
El Comité Europeo de Normalizacién (CENELEC) creado en 1973, I'European Telecommunications
Standards Institute (ETSI) en 1988, I'American National Standards Institute en 1918 y el IEEE-SA en

1963.

Las practicas para la adopcion de normas elaboradas por estos organismos son diferentes con relacion a
las licencias obligatorias decretadas en el curso de los afios 30°s por los Tribunales de Estados Unidos

pues si bien ambos sistemas conducen a efectos similares, en el seno de las organizaciones que



promueven y permiten la adopcion de normas o estdndares, los compromisos para la transferencia de las
tecnologias nacen de la voluntad libre de las partes, mientras que en el sistema de licencias obligatorias
la transferencia de la tecnologia se impone por un tercero de la relacion contractual, pudiéndose incluso
que se contrarie la voluntad del propietario de la tecnologia, ello con el fin de imponer una solucion a las
fallas del mercado que surgen de la propia existencia de los derechos exclusivos sobre la patente o para

dar respuesta a una necesidad social.

Es conveniente anotar que la creacion de una norma puede ademas ser el resultado de diversos actos
concluidos entre las industrias del mercado, especialmente en el ambito de las tecnologias de la
informacién y las comunicaciones®. En primer lugar una norma puede nacer de facto en una industria
como consecuencia a las propias dindmicas comerciales; en otros casos, la intervencion de poderes
publicos como el gobierno, las agencias nacionales o incluso los organismos supranacionales como la
Unidén Europea o la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, o los grupos de interés, pueden
especificar que ciertos productos o procesos deben estar conformes a un estandar. Con todo, solamente
una norma adoptada en el marco de un proceso de negociaciones de un organismo formal forma parte de
un contrato de licencia FRAND. Estas organizaciones formales reagrupan un conjunto de organismos
publicos, representantes de consumidores, empresas del sector privado, etc., y han permitid la adopcién

de importantes normas como el sistema WiFi y la tecnologia 4G.

Ademas, el trabajo de los organismos de normalizacion debe ser diferenciado de aquel de otros grupos
que permiten la transferencia de derechos de propiedad intelectual entre sus miembros como los pools
de patentes y las licencias cruzadas. En el caso de las organizaciones de adopcion de normas una vez se
ha escogido la tecnologia que forma parte del estandar, las licencias que a ella se refieren deben ser

negociadas por las partes interesadas de forma directa, quienes contratan en plena libertad pudiendo

3 Baron, J., & Pohlmann, T. (2015). Maping standards to patents using databases of declared standard-essential patents and systems of
technological classification. Mines ParisTech & Technische Universitat Berlin. P. 10.



adoptar cualquier sistema juridico que les convenga segln las necesidades que busquen satisfacer y sus
intereses comerciales, y es asi como en el curso de las negociaciones pueden surgir los llamados pools
de patentes como las formas més utilizadas de conclusién de la relacion comercial. Estos son un sistema
de transferencia de tecnologias que se constituye por un conjunto de miembros en el seno de una
industria, y que permite la creacion de un organismo autdnomo (distinto de los organismos formales de
adopcion de estandares) quien tiene a su cargo la administracion y gestion de las patentes, el
seguimiento de los contratos de licencia entre los miembros del pools y del pago de las regalias. Por otro
lado, las licencias cruzadas son herramientas contractuales que permiten la transferencia de tecnologias
mediando una colaboracion entre varios miembros de una industria sin que para su desarrollo se requiera

la adopcion o dispersion de una norma o estandar.

Contrariamente a ello, los organismos de estandarizacion no constituyen un organismo independiente de
las partes con capacidades de gestion de las patentes o de seguimiento contractual —a diferencia de los
pools, y tampoco sistemas contractuales propiamente dichos de licencias de patentes —como las licencias
cruzadas, sino simplemente grupos de discusion para la adopcién de estandares, por lo que los procesos
contractuales individuales entre las partes, incluyendo la determinacion y pago de las regalias les son
completamente ajenos. Al interior de los grupos de estandarizacion la participacion de las partes es
voluntaria y las politicas y los procesos de toma de decisiones permiten que la adopcién de los

estandares se de en un ambiente abierto y participativo®.

En el curso de los procesos de adopcion de una norma, es imperativo tener en cuenta distintas
costumbres que pueden tener las partes miembros de los organismos formales en funcién de sus business
models: ya sea que se trate de empresas nifio antes o de productores integrados vertical u

horizontalmente, o de grupos de individuos cuyo Unico interés es comprar bienes manufacturados. La

% 1dem. P.14.



diversidad de los participantes crea incitaciones que constituyen en su mayoria incentivos para otorgar
informacion asimétrica o que motivan un riesgo moral impidiendo los flujos de informacion

transparentes.

Para reforzar la confianza en los procesos de normalizacion, los organismos deben promover un
equilibrio entre los intereses de los distintos miembros de los procesos de adopcion de las normas. Sin
embargo, fue Gnicamente en los afios 90 gracias al caso Dell Computers que las organizaciones como la
ASA comenzaron a cuestionarse acerca de la necesidad de crear una politica de licencia de patentes en el

marco de los procesos de estandarizacion.

En 1990 la Comision Federal de Comercio que habia demandado a Dell Computers argumentaba que la
empresa habia desarrollado précticas restrictivas de la competencia en el seno de los organismos de
estandarizacién de los cuales era miembro. Todo inicié cuando Dell Computers miembro del organismo
de normalizacion VESA habia participado en la adopcion de la norma VL-bus, cuyo fin era permitir la
transferencia de informacion entre el procesador de un ordenador y los otros componentes del mismo.
En el marco de las discusiones al interior de VESA se solicitd informacion a sus miembros sobre la
posible propiedad que estos tuvieran frente a cualquier patente que pudiera considerarse como esencial
al estandar; Dell Computers afirm6 que no poseia ningun tipo de patente esencial, y sin embargo una vez
agotada la norma Dell Computers solicitd sus su salida de VESA, para poco después efectuar actos de
cazador amenazando a quienes habian implementado la norma de iniciar procesos judiciales por
violacién de los derechos exclusivos sobre sus patentes, los cuales se vulneraban por la simple adopcion

de estandar.

En el curso de los afios 1995 y 1996 el proceso judicial llego a su fin mediante un acuerdo conciliatorio
celebrado entre las partes. En aquel documento la Comision Federal de Comercio establecié que las

organizaciones de adopcidn de normas debian proporcionarles a sus miembros: a) un proceso eficaz que



impidiera el abuso de los derechos, b) politicas de proteccion de los intereses de los consumidores y c)
politicas de divulgacion de patentes propiedad de los miembros de forma previa a la adopcién del

estandar.

Para promover las licencias de las patentes y la transparencia del mercado la adopcién de las nuevas
politicas de propiedad intelectual fue instaurada por los organismos formales y ella debia ser aceptada
por todos sus miembros. Estas politicas se desarrollaron durante el fin del siglo XIX y beneficiaban
tanto a los terceros que quisieran adoptar la norma, como a los propios miembros de los grupos de

estandarizacion.

Los procesos de estandarizacion puestos en obra por organismos formales crearon un nuevo mercado
que beneficiaba a largo plazo la competencia en las industrias. Sin embargo, estos procesos se
confrontaron luego de su creacién a distintos retos mayores en el marco de su analisis por el derecho de
la competencia y el derecho de la propiedad intelectual. Los problemas que se analizan al interior de los
organismos de normalizacion han permitido la adopcion de politicas de propiedad intelectual incluyendo

las licencias FRAND que seran estudiadas in extenso a continuacion

b. Los compromisos FRAND en el epicentro de las politicas de propiedad intelectual de los

organismos de normalizacién

Los desafios a los cuales se enfrentaron los organismos de normalizacion tras su boom en los afios 30, se
evidencian en dos &mbitos: por un lado, frente al derecho de la propiedad intelectual y por el otro, frente
al derecho de la competencia. Han existido problemas especificos que han afectado estos grupos

normativos individualmente y que seran estudiados en el primer aparte de este capitulo, asi como



también problematicas transversales que cuestionan la utilidad de la existencia de los compromisos

FRAND, cuyo estudio se desarrollara en el segundo aparte del mismo.

1. Los procesos de normalizacion y el derecho de la propiedad intelectual

Ab initio, el proceso de normalizacion era considerado como contrario a los derechos exclusivos
acordados por la ley al titular de la patente pues en ellos las partes efectuaban una transferencia de
informacion de sus propiedades intelectuales amenazando los derechos exclusivos de uso y explotacion
acordados por la ley al titular de la patente; con todo, en la préctica, los procesos de normalizacion
entrafian importantes ventajas para la industria de las tecnologias de la informacion y la comunicacion
pues en su seno se ha logrado desarrollar una légica innovadora que actualiza el sistema de propiedad

adoptado para proteger los titulos que recaen sobre invenciones.
Segun fue mencionado por Christophe Caron:

“En efecto, mientras que el derecho de las patentes de invencién confiere un monopolio
exclusivo que permite a su titular de excluir a todo tercero, la normalizacion tiende a crear
especificaciones técnicas con el fin de que ellas sean utilizadas de forma repetitiva en la mayor
cantidad posible. En consecuencia, el monopolio puede oponerse al estindar abierto... Sin
embargo, la normalizacion y el derecho de patentes de invencidn persiguen un fin comin que

. . , 1136
consiste en promover el interés general, cada uno a su manera”

De acuerdo con el titulo 35, capitulo 26 del Codigo de los Estados Unidos la patente debe conferir a su

titular el derecho de usar, vender o importar la invencion, de excluir a los terceros e impedir que realicen

% Caron, C. (2013). L'efficacité des licenses dites "FRAND" (ou l'indispensable conciliation entre la normalisation et le droit des brevets
d'invention gréce a la stipulation pour autrui). Communication Commerce Electronique. P. 1.



actos de explotacion comercial de la invencion, salvo autorizacion del titular de la patente mediante un
acuerdo de licencia. Estas disposiciones aunadas con el capitulo 28 sobre violacion de los derechos de
patentes permiten que el titular de una patente tenga un derecho de oposicion que le permita negarse a
licenciar o hacer uso de sus derechos de propiedad o incluso condicionar la licencia de cualquier derecho
sobre la patente a la adquisicion de una licencia de derechos de otra patente o a la compra de un
producto separado, a menos que su actuar constituya un acto de abuso de la posicion dominante en el

mercado.

A su turno, en Francia los articulos L611-1 y L613-1 y siguientes del Cddigo de la Propiedad Intelectual
consagran un derecho de explotacion exclusiva en cabeza del propietario de la invencién patentada. El
alcance de este derecho esta definido en las reivindicaciones (articulo L613-2), cuya vulneracion abre
la posibilidad de acudir a los tribunales por la via de una action en contrefacon (articulos L615-1 y
siguientes), por medio de la cual se solicita la prohibicion de continuacion de los actos contrarios a la

propiedad del titular de la patente como también el pago de los dafios patrimoniales causados.

En los regimenes internacionales, los derechos exclusivos conferidos al titular de la patente y sus
herramientas de proteccion se reivindican principalmente por los acuerdos ADPIC en los articulos 28,

42 y siguientes, especialmente 46, 48 y 50.

Estas bases legales aun cuando utiles en el mercado de las tecnologias de la informacion y la
comunicacion se ven cuestionadas por el advenimiento de modelos de negocios que buscan mejorar la
compatibilidad entre sus bienes, y que para la realizacion de sus fines incluyen las tecnologias

patentadas en normas altamente utilizadas por competidores e intervinientes del mercado.

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la norma es ser aceptada por la mayor cantidad de

competidores del mercado, es conveniente cuestionarse acerca del alcance de los derechos de propiedad



del titular de las patentes en tanto en cuanto su deseo sea que la tecnologia no sea incluida en la norma:
¢puede entones negar su inclusion luego de haber participado en el proceso de normalizacion? Esta
pregunta es relevante en la medida en que para las organizaciones de normalizacion no es Util incluir o
estudiar la inclusion en el estdndar de una tecnologia dada cuando su titular puede tener fuertes
incitaciones a bloquear la propagacion de ésta una vez haya sido integrada como esencial para la norma.
Ello puede causar dafios incluso si varias tecnologias hacen parte de la norma, pues los actos de un solo
detentor de una sola de esas patentes esenciales pueden impedir la propagacién de la totalidad de la

norma’’.

Aln mas relevante se advierte la existencia de mercados mundializados y el crecimiento de las
economias emergentes que han permitido la entrada de nuevos actores al interior de los procesos de
normalizacion, esta situaciéon permite una inflacion de patentes y genera probleméticas como los patent
thickets, patent ambush, las patentes submarinas, los sleeping dogs, entre otras*®. Ello abre la posibilidad
a que surjan un gran numero de declaraciones de patentes posiblemente esenciales, incluso frente a
patentes que carecen de dicho caracter esencial para la norma, y que en consecuencia se desacelere la

innovacion y repriman las ventajas de los procesos de transferencia de tecnologias.

En primer lugar, frente a las problematicas comunes en el proceso de adopcion de la norma, es valido
analizar los patent thickets, vastas redes de derechos de propiedad intelectual interdependientes que, en
el ambito de la normalizacion, impiden una identificacion adecuada de las posibles patentes esenciales,
pues en el estudio realizado por los organismos de estandarizacion los grupos de analisis deben estudiar

enjambres de patentes que impiden la identificacion de la verdadera tecnologia esencial para la norma.

3 Geradin, D., & Rato, M. (April 2006). Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty
Stacking and the Meaning of FRAND. Availiable at Social Science Research Network:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946792. P. 22.
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En lo que respecta las patentes submarinas, o bienes intelectuales que debido a que por un lado pueden
no haber sido objeto de una correcta comercializacion por parte de sus titulares, o por el otro, que no
sean objeto de ninguna utilidad para la sociedad, quedan sumergidos durante afios o incluso decenios,
hasta que surge una tecnologia que en el marco de su desarrollo puede contravenir sus derechos. En
materia de estandarizacion, los organismos formales pueden adoptar una cierta tecnologia como esencial
para una norma, que a sus 0jos se considera como un bien de libre uso, pero es alli cuando la patente
submarina preexistente sobreviene a la superficie alegando la vulneracion de sus derechos exclusivos de
uso y explotacion para con ello abrirse paso en la exigencia del pago de regalias irrazonables por la
licencia correspondiente. Esta situacion limita la innovacion y se establece como una fuente econémica

ilegitima del punto de vista de los derechos de la propiedad intelectual.

Otra problematica se advierte frente a los patent ambush, entidades que habiendo estado implicadas en
los procesos de normalizacién manifiestan no poseer patentes esenciales frente a la norma, y luego una
vez el proceso de estandarizacion ha concluido y la norma es puesta en marcha, alegan la violacion de
sus derechos de propiedad intelectual por la puesta en marcha del estandar, obteniendo asi una posicion
de dominio per se frente al uso de la patente con lo cual pueden bloquear la diseminacién de la norma o
amenazar a las empresas que hubiesen adoptado el estdndar de acudir a los tribunales salvo que se
concluyan contratos de licencia en términos desleales. Dos ejemplos de esta situacion acaecieron en los

casos Dell Computers y Rambus de 1990 y 2007 respectivamente®®.

En segundo lugar, en la segunda etapa que acaece en los procesos de adopcién de normas, el

surgimiento de una patente esencial confiere a su titular un poder de mercado desde la adopcién del

* Vinje, T. (2015). FRAND, hold-up and hold-out. En D. Beldiman, Innovation, Competition and Collaboration. Massashusetts:
ElgarOnline. P. 26.



estandar que permite en él una incitacion al oportunismo®. Ese poder de mercado varia en funcién al
éxito de la norma: en los casos en los cuales esta es altamente desarrollada en las nuevas tecnologias, el
propietario de los derechos de propiedad intelectual puede verse motivado a utilizar su ventaja
competitiva para bloquear los procesos de adopcion del estandar ya sea mediante la negativa de
contratar o a través de la solicitud de pago de royalties de mayor valor que aquel que le corresponderia

ex ante la inclusion de su patente como esencial al estandar.

Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, como se ha indicado en los articulos 28 y siguientes
de los acuerdos ADPIC vy el articulo L613-8 del Cadigo de la Propiedad Intelectual francés, asi como en
la seccion 37 del Codigo de los Estados Unidos, el titular de la patente tiene el derecho de: a) solicitar el
pago de la remuneracion por la actividad de innovacion efectuada e, b) impedir la utilizacion de su

propiedad por parte de terceros.

De igual manera, segun el andlisis economico del derecho con relacion a la teoria del dilema del
prisionero (figura 1)*, el titular de una patente esencial encuentra grandes incitaciones a impedir la
utilizacion de su bien a determinados terceros, pues en el marco de los procesos de estandarizacion los
participantes tienen roles diferentes en la cadena de produccion del bien en el cual la tecnologia esencial
podria incluirse, ello significa que si la tecnologia se incluye en un chip cuyo valor es de 5 centavos, el
titular de la patente no recibira mas royalties que aquellas calculadas sobre el valor de dicho chip; méas
por el contrario, si el chip se integra en un teléfono celular cuyo valor es de 100 euros, el titular tendra

una base de calculo méas importante; de ello que econdmicamente el titular de la patente esencial esta en

40 Geradin, D., & Rato, M. (2006). Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty
Stacking and the Meaning of FRAND. Available at Social Science Research Network:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946792. P. 8.

“LKim, C. (2015). La stratégie océan bleu. Harvard Business Review - Hors série. P. 65.



medida de negar la conclusion de licencias a entes en la cadena de produccion que le puedan reportar

bajos pagos de regalias.*.

Figura 1.
INDUSTRIA 1*
Titular de la patente
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de
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2
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1/9 0/0
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ello sea posible.

La representacion del dilema del prisionero en el
marco de los procesos de explotacion de patentes
y concesion de licencias se muestra en la figura
1. Es posible apreciar que segln esta teoria,
cuando la empresa titular de la patente la
explota de manera exclusiva  obtiene un
beneficio de 9/10, pues se encuentra en un tipo
de situacion de monopolio legal. Sin embargo,
existe la posibilidad para la industria 2 de
desarrollar una tecnologia en los limites de las
reivindicaciones del bien ya patentado por lo que
su beneficio es de 1/10. Esta figura permite
constatar que los titulares de las patentes estan a

priori, motivados a explotar la tecnologia por si

mismos de forma exclusiva en la medida en que

Estos actos si bien bajo la dptica del derecho de la propiedad intelectual entran en un margen de

legitimidad, son nocivos para los participantes en los procesos de estandarizacion quienes, una vez la

“2Cet exemple a été mentionné plusieurs fois par la doctrine : in. Ex. Contreras, J. (2015). A brief history of FRAND: Analyzing current
debates in standard setting and antitrust through a historical lens. Antitrust Law Journal, 39-120.



norma adoptada, ven frustradas sus intenciones de implementacion del estandar. Bajo esta hipétesis, un

reporte publicado en 2009 sobre los procesos de normalizacion menciona que:

“Una vez que la norma es adoptada, los participantes de la industrial han realizado grandes
inversiones para su desarrollo y puesta en marcha, de manera que si la inclusion del estandar en
sus tecnologias se ve impedida de facto, sufririan grandes perjuicios econémicos, por lo cual se
encuentran frente a la amenaza de ser llevados ante los tribunales por violacion de los derechos
de propiedad intelectual o frente a la obligacion de pagar a los titulares de las patentes royalties

irrazonables a precios elevados™*.

En tercer lugar, debe cuestionarse acerca del alcance de los derechos del titular de la patente esencial
frente a una demanda de cesacidén — injonction, para impedir judicialmente el uso de su patente por
terceros, bajo el postulado que su tecnologia hace parte de la norma. En principio, el titular de los
derechos de propiedad sobre la patente puede prevalerse de los mecanismos que el derecho civil y el
derecho penal francés han consagrado para su proteccion especificamente descritos en los articulos
L615-1 y siguientes del Codigo de la Propiedad Intelectual, contra quienes utilicen indebidamente las
patentes bajo su propiedad sin su debida autorizacion; sin embargo, el ejercicio de estos derecho
conduce a obstruir las actividades de las empresas que pretenden hacer compatibles sus productos con el

estandar adoptado, por lo cual una paradoja surge entre la garantia de tales intereses contrapuestos.

Lemley y Shapiro** establecen que la simple posibilidad de permitir en el proceso de estandarizacion el
ejercicio de los derechos de proteccion que surgen en la propiedad intelectual permite dafiar las

pretensiones de terceros miembros de una misma industria, pues aunque las pretensiones de la parte

43 Sidak, G. (2009). Patent hold-up and oligopsonistic collusion in standar-setting organizations. Journal of Competition Law & Economics.
P. 130.
4 Lemley, M., & Shapiro, C. (2007). Patent hold-up and royalty stacking. Texas Law Review, 1992-2007. P. 20.



demandante al final del proceso no fuesen aceptadas por las partes, la amenaza de un proceso judicial

implica costos importantes que aumentan ain més el valor de desarrollo y adopcion de la norma.

La negativa de hacer uso de tales prerrogativas no ha sido solo objeto de analisis doctrinal, en 2011 la

Federal Trade Commission en Estados Unidos impidi6 su aplicacién en el caso Google®.

Para otros autores como Rato y Geradin®®, los derechos de propiedad sobre una patente de invencién,
incluyendo la posibilidad de recurrir a tribunales competentes para la proteccion de los derechos de
propiedad intelectual es una garantia necesaria para mantener la seguridad juridica a escala
internacional; su negativa conlleva al desconocimiento de los derechos consagrados como legales tanto
en Estados Unidos como en Francia, y frente a los cuales las excepciones de aplicacién constituyen una

lista expresa.

Luego, incluso si una demanda por violacién de derechos de propiedad intelectual se presenta ante un
Tribunal, quien pretenda adoptar la norma tiene dos opciones: a) voluntariamente para la produccién o
venta de los productos compatibles con la norma, o, b) crea una tecnologia vecina en torno a las

47
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reivindicaciones de la tecnologia esencial®’, no obstante en el caso de las patentes esenciales esta

posibilidad es una mera ilusion dada su dificultad de realizacion.

En cuarto lugar, el proceso de normalizacion per se puede de igual modo ser contrario al principio de
desarrollo sobre el cual se forja el derecho de la propiedad intelectual desde su primera aparicion en

Venecia, pues bien siguiendo los argumentos de Joseph Farrell, “una vez la norma es adoptada, nacen

“ Contreras, J. (2013). Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing. Antitrust Law Journal. P. 50.

6 Geradin, D., & Rato, M. (April2006). Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty
Stacking and the Meaning of FRAND. Available at Social Science Research Network:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946792. P. 33.

47 Contreras, J. (2013). Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing. Antitrust Law Journal. P. 25.



importantes obstaculos para continuar la innovacion y el desarrollo del sector™*®. Un ejemplo de la
dificultad de evolucién que nace alrededor de una norma se encuentra en el pool de patentes de la
tecnologia DVD: a inicios del afio 2000 varios acuerdos de licencia se crearon para la diseminacion de la

tecnologia, y 16 afios después el producto no ha evolucionado.

En quinto lugar, tras la creacion de una estrategia juridica para la proteccion de patentes, la amenaza de
una demanda judicial puede generar gastos importantes a la vez para el titular de la norma como para
quien la pretende adoptar puesto que, debe presentarse la demanda en cada pais en donde se realicen los
actos de violacion, y ademas cada jurisdiccion puede aplicar una solucién legal distinta, lo que genera

riesgos de forum shopping.

Ahora bien, estos riesgos se ven reducidos gracias a las iniciativas legislativas tales como la creacion de
la patente europea a efecto unitario en la cual el sistema de proteccion judicial es unificado, y se
desarrolla con una Corte de Apelaciones comdn y una secretaria judicial comin que cuenta con
subsecretarias locales. Méas aln surgen otros interrogantes frente a las dificultades factuales vinculadas
con la puesta en obra de las medidas judiciales adoptadas por tal jurisdiccién ordinaria: uno de los
problemas mas inquietantes es conocer el funcionamiento administrativo en materia de aplicacion de
decisiones extranjeras en paises y lenguas distintos que aquellos en los cuales se llevo a cabo el proceso,
en la medida en que en virtud del Reglamento de Bruselas | el proceso de exequatur es inaplicable frente

a las decisiones de Tribunales civiles y comerciales de los paises miembros de la U.E*.

8 Geradin, D., & Rato, M. (April2006). Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty
Stacking and the Meaning of FRAND. Available at Social Science Research Network:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946792. P. 53.

49 La decision judicial que en principio es aplicable Gnicamente en el territorio en donde se procedié al juzgamiento puede tener vocacién
de aplicacidn internacional por necesidad de ejecucion. Mientras que en paises fuera de la Union el proceso de exequatur parece
ser el mas acertado, al interior las lagunas juridicas en torno a la patente europea presentan un escenario de incertitud, pues aun
cuando existen medidas como el titulo ejecutivo europeo para procesos transfronterizos, tales medidas no protegen en su totalidad
la posibilidad de aplicacion de sanciones en materia de violacion de patentes, siempre que se concentran Unica y principalmente
en el pago de sumas, mas no en obligaciones de facere y non facere



No obstante, para autores como Gregory Sidak, Damien Geradin y Miguel Rato, “parece haber una
percepcion creciente, alimentada por ciertos grupos de interés, segin la cual los procesos de
normalizacion... permiten el oportunismo de os propietarios de patentes esenciales, y conceden via libre

9950

para la obtencion de regalias excesivas en el marco de los contratos de licencia concluidos™™", riesgos

que para esta parte de la doctrina son inexistentes.

A raiz de estas discusiones se ha pensado que la patente puede no ser el mejor bien para incentivar el
desarrollo y la innovacion en el sector de las telecomunicaciones, cuya alta competitividad podria exigir
métodos mas cooperativos. Un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos,
publicado en 2004, junto con el “Estudio de caso en contra de las patentes” del Banco de Reserva
Federal de St. Louis, han concluido que el sistema de patentes actual impide la innovacion tecnolégica y

promueve el oportunismo.

A pesar de los inconvenientes evocados, y en contra de las posiciones precedentes, las patentes pueden
ser el mejor bien a utilizar en los procesos de estandarizacion puesto que su proceso de reconocimiento
para la obtencién de un titulo de propiedad, permite en primer lugar, fortalecer la seguridad juridica del
sistema, no cualquier bien serd reconocido como patente a menos que en el concurran las condiciones
legales exigidas: en la mayoria de los casos tales condiciones exigen la constatacion de una actividad
inventiva que permite desarrollar un producto innovador cuya aplicacion industrial conmociona el

estado de la técnica precedente.

¢ Como pueden armonizarse los intereses del titular de la patente reconocidos por la ley, con los intereses
de la organizacion de estandarizacion y de sus miembros? El gran dilema al cual se enfrenta la

propiedad intelectual y el sistema de normalizacion consiste en la adecuacion de los intereses

% Geradin, D., & Rato, M. (2006). Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty
Stacking and the Meaning of FRAND. Available at Social Science Research Network:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946792



individuales de quienes participen en el proceso, estableciendo un equilibrio para asegurar una justa

remuneracion del titular y promover la propagacion de normas a precios razonables.

1. Los procesos de estandarizacion y el derecho de la competencia

Las discusiones acerca de los problemas que surgen en el entorno de los procesos formales de
normalizacion estan igualmente vinculadas con el derecho de la competencia, en la medida en que estos
implican a priori un riesgo de colusion entre los miembros de una misma industria. Para minimizar este
riesgo, en el curso del proceso de estandarizacion el organismo formal no permite la discusion de
condiciones contractuales que tengan vocacion de inclusion en los acuerdos de licencia para la

diseminacion de la tecnologia.

Uno de los principales inconvenientes del proceso de normalizacién en materia de derecho de la
competencia se fundamenta en la existencia eventual de un riesgo de abuso de la posicién dominante de
la parte del titular de la patente esencial. Dicha posicion dominante se entiende como “aquella que
concierne una posicion de poder econémico detenida por una empresa, que le permite ser obstaculo al
sistema de competencia efectiva sobre el mercado determinado, otorgandole la posibilidad de
sustraerse de los limites econémicos impuestos por sus concurrentes, clientes, y finalmente por sus
consumidores ™. Esta posicion se define a partir de un mercado pertinente e incluso si ella puede crear
las condiciones para que el oportunismo se de, el solo hecho de su constatacion no es un acto contrario

al orden juridico.

S'Gourvernement Francais (10 Juin 2016). Economie et Finances . Disponible en : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-
pratique/Fiches-pratiques/Abus-de-position-dominante; Hoffmann-La Roche & Co., CASE 85/76 (Cour de Justice de I'Union
Européenne 13 de febrero de 1979).



Confirmar la detencidn de una gran porcion del mercado en manos de una sociedad no permite concluir
la existencia de una posicion dominante; mas sin embargo, la posesion de una ventaja tecnoldgica que
puede permitirle un monopolio de mercado con substitutos inexistentes, lo cual a su vez puede generar

una posicién dominante®,

En el mercado de la normalizacién, para Ghidini et Stazi>, las patentes esenciales confieren una
posicion presuntamente dominante en el mercado, contrariamente a la opinién de la direccion de
autoridades europeas segun la cual las patentes esenciales confieren una posicion de dominio per se. Se
ha estimado que si bien las patentes esenciales constituyen un mercado propio, el test de comprobacién
de la posicion dominante debe fundarse en la ausencia de productos sustitutos, segin esta hipotesis de
acuerdo con Ghindini y Stazi, dado que varias tecnologias pueden conllevar a un mismo resultado, no

existe una posicion de dominio per se en materia de patentes esenciales.

No obstante, en el caso Apple v. Samsung la Comision Europea establecid que las patentes esenciales
confieren una posicion de dominio per se, pues en tales productos concurre el caracter esencial necesario

para la puesta en marcha de la norma, no existiendo asi tecnologias substitutas. Segun la Comision:

“El titular de una patente, incluyendo una patente esencial, generalmente se encuentra
autorizado para solicitar medidas cautelares como parte del ejercicio de sus derechos de
propiedad intelectual. Esta demanda en consecuencia no puede ser considerada como un abuso
de su posicion dominante por si misma, ahora bien, en circunstancias excepcionales y en la
ausencia de cualquier justificacion objetiva, este acto puede entrafiar una conducta abusiva, sin

que se pueda determinar exhaustivamente una lista de tales casos de abuso>*

52
Idem. 55
%% Ghidini Gustavo; Stazi Andrea; Capuzzi Gianni. (2007). Codice generale del diritto industriale. Proprieta intellettuale e concorrenza.
Roma: Giuffre.

% Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al., EC 1/2003 Abril 2014).



En 2014 en el marco del caso Apple v. Motorola, la Comision determind que:

“La introduccion de una accién de cesacion de actos con relacion a patentes esenciales puede
constituir un abuso de la posicion dominante si el titular de la patente esencial se ha obligado
voluntariamente a acordar licencias sobre sus patentes esenciales bajo las condiciones FRAND
y si la empresa contraparte esta dispuesta a concluir un acuerdo de concesién de licencia bajo
tales mismas condiciones FRAND. Una amenaza de tal magnitud pone en riesgo la libertad
contractual del licenciado y deriva en la posibilidad de imponer condiciones de licencia
anticompetitivas que el titular de la patente no hubiera aceptado de no ser por la amenaza de un
proceso. Permitir tales practicas anticompetitivas seria nefasto para la innovacién y generaria

e . 55
un perjuicio a los consumidores”

En el caso Huawei v. ZTE, la CJUE retuvo que el propietario de una patente incluida en un estandar y
que se compromete de manera irrevocable frente a un organismo de normalizacion a otorgar licencias
FRAND, no abusa de su posicion de dominio al introducir una accion de violacion de derechos de
propiedad intelectual si ha llevado a cabo ciertos actos con el fin de equilibrar su relacién contractual
con los futuros licenciadores. Asi, la Corte ha aplicado nuevamente los argumentos del caso Hoffman-
La Roche. Las condiciones impuestas al titular de la patente, citadas a continuacion, seran objeto de

examen en el capitulo Il del presente documento:

“Por un lado, el demandado debe haber propuesto de forma incondicional al demandante una
oferta de contrato de licencia, ilimitado, haciendo siempre de su oferta un acto vinculante, por lo
cual el demandante debe aceptar la oferta pues de lo contrario vulneraria el principio de no

discriminacion...Por otro lado, cuando el demandado utiliza la patente antes de la aceptacion

% Apple Computer, INC., v. Motorola, European Commision Press release available at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
489 _en.htm



de la oferta por el demandante, debe observar ciertas obligaciones con el fin que la explotacion
de la patente entre ellas realizar los pagos de regalias por el tiempo usado aun cuando este sea

previo a la conclusion del contrato”

Para Damien Geradin®, el proceso de normalizacion es compatible con el Tratado de Funcionamiento
de la U.E., principalmente respecto de los articulos 101 y 102 en relacién con el abuso de posicion
dominante, puesto que si bien las normas pueden conferir a ciertos de los detentores de patentes
esenciales una posicion dominante en el mercado, esta situacién no es una consecuencia necesaria del
proceso de normalizacidn, pues depende del éxito de la norma y la difusion de la tecnologia en la
industria. Dos ejemplos que representan esta situacién son: la norma High Fidelity Dolby Audio

Compression y la norma Tecnology COMPP audio codec®”.

Incluso si no hay posicién de dominio, tras el proceso de estandarizacion la demanda del mercado de
patentes esenciales con respecto a una misma norma deviene inelastica frente a cada tecnologia, lo que
permite reducir el nimero de patentes sustitutas que tienen vocacion de concurrir con aquella incluida en
el estandar, y de este hecho puede surgir la posicién dominante. Para Vinje®®, no hay ejemplos de
sustitutos validos en el mercado de patentes esenciales pues estas surgen luego de un largo proceso de

seleccion del cual reciben su caracter Unico.

El poder conferido a lo largo del curso de adopcién de una norma al titular de una patente esencial,
incluso en la poca claridad que existe acerca de la posicion dominante a la cual conllevaria, aumenta la

parte del mercado que precedentemente detenia el titular de la patente, de ello que dicha posicion

% Geradin, D., & Rato, M. (April2006). Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty
Stacking and  the Meaning  of  FRAND. Disponible  en: Social Science Research Network:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946792. P. 42.

5 Lichtman, D. (2010). Understanding the RAND commitment. Houston Law Review, 1023-1050. L6pez, A. (2009). Innovation and
appropiability: empirical evidence and research agenda. WIPO - The economics of intellectual property. P. 11.

8 Vinje, T. (2015). FRAND, hold-up and hold-out. En D. Beldiman, Innovation, Competition and Collaboration (pags. 23-33).
Massashusetts: ElgarOnline. P. 28.



dominante pueda considerarse como un resultado comun de la adopcion de la norma en el centro de un

mercado determinado.

De ello que “para ciertas patentes esenciales, el poder de mercado seria inherente a la tecnologia y al
sistema de patentes per se, y no un resultado necesario de la estandarizacion™®. Por tales razones, para
Wright, las leyes del derecho de la competencia “pueden y deben ser aplicadas cuando los
participantes han abusado y manipulado el proceso de adopcion de normas para excluir los demas
competidores del mercado... las leyes de la competencia deben enfrentarse a ese tipo de manipulaciones
colusorias... pero no existe ninguna prueba que permita sugerir que la actividad de los organismos de
normalizacion esté vinculada directamente con tales actos colusorios o con cualquier otra falla general

del mercado”®.

Dificilmente puede pensarse que un caso de posicion dominante sea preexistente a la norma, puesto que
el hecho de ser propietario de una patente para la doctrina no constituye un hecho que conceda dicha
posicién de dominio, y a ello se auna el hecho que numerosos procesos de normalizacién no han sido

siquiera comercializados®.

Para una parte de la doctrina en los procesos de normalizacion la tension entre los competidores aumenta
—de ello que los incentivos al oportunismo también sean mas importantes, en razén de la naturaleza del
proceso, en particular en los mercados de telecomunicaciones que vinculan externalidades de red. La
existencia de una posicion dominante adquirida por la adopcion de una norma no tiene mucha
pertinencia pues la ley no prohibe su existencia. Por el contrario, utilizar dicha posicion dominante

provocando un efecto contrario al interés general del mercado es un acto prohibido tanto en Europa

% Wright, J. (2013). SSOs, FRAND, and antitrust lessons from the economics of incomplete contracts . The commercial Function of
Patents in Today's Innovation Economy. Virginia: George Mason University School of Law.P. 22.
8 \Wright, J. (2013). SSOs, FRAND, and antitrust lessons from the economics of incomplete contracts . The commercial Function of
o Patents in Today's Innovation Economy (pags. 1-33). Virginia: George Mason University School of Law. P. 24.
Idem. P.27.



(articulos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Union) y en Estados Unidos (en virtud de las

disposiciones de la ley sobre practicas competitivas de 2002).

Si bien no hay ninguna certeza frente a la existencia de dicha posicion de dominio como consecuencia
de la propiedad de una patente esencial, las discusiones alrededor de esta pregunta se encuentran
vinculadas por el abuso presuntivo que podria realizar el titular de una patente esencial. Existen en este
marco actos de condicion de venta discriminatorios, o incluso la posibilidad de la existencia de negativas
unilaterales a contratar, entre otros, que pueden probar los actos de abuso de tales titulares. Existen
igualmente actos que siendo ejecutados por cualquier competidor —con independencia a su posicion de
dominio, se consideran ilicitos; Solo los actos de competencia desleal que conlleven a efectos negativos
reales o potenciales en la competencia del mercado en cuestion o mercados aledafios son objeto de

sancion.

Asumir cualquiera de estas posiciones aludidas por los jueces o la doctrina en materia de la existencia
real de una posicion dominante y de su abuso en el marco de los procesos de estandarizacion puede tener
efectos frente a los elementos probatorios que se alleguen durante el proceso judicial, permitiendo la
variacion de la carga de la prueba, pues la existencia de la posicién dominante debe probarse por quien

afirma su existencia.

II. Cuestiones transversales en los procesos de normalizacion

Existen igualmente cuestiones transversales en el proceso de normalizacién que tocan a la vez el
derecho de la propiedad intelectual y el derecho de la competencia y que se encuentran presentes en dos
tipos de relaciones que emergen tras la creacion y el desarrollo de la norma: la relacién entre el titular de

la patente esencial y el organismo de estandarizacion, y la relacién entre este y los miembros de tal



organismo que buscan la implementacion de la norma. La primera relacion se fundamenta en el estricto
cumplimiento del deber secundario de conducta en el estado precontractual: la buena fe®, mientras que
la segunda relacién comprende las negociaciones para la formacion de acuerdos de licencia y el régimen

de derecho contractual aplicable en el marco de los compromisos FRAND.

En el anélisis de las cuestiones que surgen en el contexto de los procesos de estandarizacion debe
tenerse en cuenta que existen problemas de asimetria de la informacion en el curso de las discusiones
sobre la adopcion de una nueva norma en el seno de la organizacion formal, en la medida en que estos
organismos no tiene plena certeza frente a la declaracion del caracter esenciales de las tecnologias
declaradas, ni tampoco conocen la existencia de posibles patentes esenciales que hayan sido guardadas

en secreto por sus miembros.

Po resta razon, el proceso de negociacion de una licencia conlleva a un conjunto de decisiones tomadas
bajo exigencias limitadas de claridad y transparencia de informacion. Ejemplo de ello es la norma LTE
donde el costo de su implementacion —produccion, regalias, etc., no se dio a conocer durante las
negociaciones, y una vez el estandar adoptado, no hubo diseminacion dado el precio elevado de si

inclusién en las tecnologias del mercado.

Igualmente, en el curso de esta etapa de negociaciones precontractuales surgen las Ilamadas
externalidades de red justificadas por la aplicacién de la Ley de Metcalfe®® ; ellas representan un cambio
en las ventajas que un agente puede obtener a partir de un bien, cuando el nimero de consumidores
varia; en materia de adopcion de normas, ello se producia cuando la patente devenia esencial al
desarrollo de una nueva tecnologia, su popularidad aumentaba asi como su valor, tras la diseminacion en

el marcado. Dos tipos de valores se interrelacionan de esa manera: el valor intrinseco de la patente,

82 Microsoft Corp. V. Motorola, Inc, No. 14-35393 (Corte del Distrito de Washington abril de 2015).
8 Time to fix patents. (2015). The Economist - Innovation, P. 12-15.



invariable incluso si no existen consumidores del bien, y el valor de sincronizacion, que varia tras cada
aumento en la utilizacion del bien por mas consumidores. Estas externalidades pueden conllevar a

efectos negativos o positivos en el mercado de normas, y pueden acarrear a problemas como el hold-up.

Para Jorge L. Contreras, “antes de la puesta en obra de la norma las empresas hicieron importantes
inversiones para financiar la investigacion y desarrollo de tecnologias —principalmente para su
fabricacion, formacion y adopcion... De ello que el costo de pasar de una tecnologia estandar a otra
puede conducir a graves problemas, lo que aumenta considerablemente las incitaciones oportunistas

del titular de los derechos sobre la patente esencial ™.

Esta aumentacion dramatica de los intereses individuales conduce a la hipotesis factual de la teoria del
hold-up, en la cual el titular de una patente esencial, acudiendo a los jueces para solicitar la imposicion
de medidas cautelares por violacion de sus derechos de propiedad intelectual, puede congelar el proceso
de inclusion de la norma en las demas tecnologias del mercado, ya sea obligando a los futuros
promotores licenciadores a pagar grandes sumas de dinero para adquirir una licencia, o excluyéndolos

completamente del mercado.

Limitar los derechos del titular de la patente esencial para proteger la oferta del mercado de normas
puede conllevar a su vez a un monopsonio, que segun la doctrina se presenta bajo el nombre de hold-out
o hold-up inversado®. El hold-out se produce cuando un promotor se ve inmunizado contra los efectos
desplegados por el titular de la patente esencial quien busca la interposicién de medidas cautelares y el
pago de cuantiosas indemnizaciones en razon de la violacion de sus derechos de propiedad intelectual,
de forma tal que si este acude a los tribunales, podria incluso verse obligado a licenciar su tecnologia de

forma gratuita.

8 Contreras, J. (2013). Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing. Antitrust Law Journal. P. 86.
5 Epsted, R., Kieff, S., & Spulber, D. (2011). The FTC, IP and SSOs: Government hold-up replacing private coordination. The George
Washington University Law School. P. 13.



Estas cuestiones son mas importantes en mercados como la industria de telecomunicaciones con motivo
de la fuerte tension en la ecuacion tiempo/innovacion. A pesar de 10s numerosos cuestionamientos sobre
la utilidad de los procesos de normalizacion, los estandares adoptados han permitido ventajas como la
aumentacion de interoperabilidad de distintos productos en un mismo sector, la facilitacion de los flujos
de informacion y el progreso tecnoldgico, asi como importantes contribuciones en materia de
competencia a largo plazo. La utilizacion de normas bajo el principio de laisser faire genera incentivos
para quienes no buscan la adopcion de tecnologias esenciales, para la creacién de innovadores

recursos®.

Por tales razones, los procesos de normalizacién han intentado resolver los diferendos entre los
principios de la propiedad intelectual, el derecho de la competencia y la necesidad de cooperacion para
la mejora de interoperabilidad del mercado. En particular, en el contexto de la propiedad intelectual, los
principios del sistema de patentes desde su primera aparicion en 1474, han protegido los intereses de la
sociedad como valor fundamental para la garantia de la propiedad y por ello, tales principios guian una

finalidad comin entre el proceso de estandarizacién y el sistema legal del derecho de patentes.

Resolver los dilemas de los procesos de normalizacién no contradice los derechos exclusivos protegidos
por la ley en favor del titular de la patente, segun lo aprobado por los acuerdos ADPIC, promover los
poderes absolutos de los detentores de las patentes en el marco de un proceso de gran importancia social
genera un desincentivo a la cooperacion en el mercado y causa dafios a los intereses de los
consumidores, en consecuencia, el articulo 40 establece: “los miembros convienen que ciertas practicas
0 condiciones de otorgamiento de licencias para los derechos de propiedad intelectual que limitan la
competencia pueden tener efectos nefastos en los modelos de cooperacion y ademas pueden impedir la

trasferencia y difusion de las tecnologias en cuestion”.

8 Miller, J. S. (2007). Standard setting, patents and access lock-in: RAND licensing and the theory of the firm. Indiana Law Review. P.
372.



Por estas razones, el articulo 30 prevé la posibilidad de contemplar “excepciones... a los derechos
exclusivos conferidos por una patente, a condicién que tales no vulneren de forma injustificada la
explotacion normal de la patente y no generen dafios a los intereses legitimos del titular, teniendo en

cuenta igualmente los intereses legitimos de terceros”.

Teniendo en cuenta que la figura de los organismos de estandarizacion reconoce el nacleo esencial de
los derechos de la propiedad intelectual, y tienden frente al equilibrio entre los intereses de los
detentores de derechos y los promotores de nuevas tecnologias sometidos al régimen de la propiedad

intelectual®’

, un conjunto de principios en los que se destacan los compromisos FRAND, se han incluido
en las politicas de propiedad intelectual de los organismos de normalizacion, con el fin de que el titular
de una patente acepte un compromiso de colaboracion que limite su capacidad a negarse a posteriori a

contratar licencias en materia de ese bien intelectual, para el beneficio de la industria y los consumidores

finales del producto. El andlisis de tales politicas se presentara a continuacion.

I11.1. Los procesos de normalizacion en el marco de las politicas de propiedad intelectual de los

organismos formales de estandarizacién

Para Thomas Vinje, “los problemas en torno a los procesos de estandarizacion se han resuelto
generalmente gracias a la intervencion del derecho de la competencia y de normas estrictas en los
organismos de normalizacion... que han impuesto a sus miembros obligaciones de buena fe para

generar procesos de eleccién de patentes esenciales transparentes™®®,

Los dos riesgos —de hold-up y de hold-out, para el autor han podido ser eliminados gracias a la
aplicacion de la nocion de voluntariedad, en otras palabras, por la participacion voluntaria en los

procesos de debida diligencia y diligencia razonable para el control de la trasparencia en el proceso de

87 Binctin, N. (2010). Droit de la propriété intellectuelle. Paris: LGDJ. P. 603.
% Vinje, T. (2015). FRAND, hold-up and hold-out. En D. Beldiman, Innovation, Competition and Collaboration (pags. 23-33).
Massashusetts: ElgarOnline. P. 25.



seleccion de normas esenciales. Asi, los miembros de los organismos de normalizacion estan en la

obligacion de crear un conjunto de compromisos de autorregulacion en el mercado.

A pesar de ello, podria establecerse que la solucion adecuada a los problemas de la estandarizacion en
materia de transparencia se encuentra en la correcta aplicacion de normas preexistentes como el Orange
Book Rule, junto con una unificacion del precedente judicial de adopcion vinculante para los Tribunales,
mediante la creacién de un safe harbour y a partir de reglas sui generis a las patentes esenciales, que

excluyan en régimen comun el cual podria servir de guia interpretativa®®.

Desde el punto de vista del Orange Rule Book, el promotor de la tecnologia esencial puede basar su
argumento de defensa contra el titular de la patente estableciendo la existencia de una oferta
incondicional de concluir un acuerdo de licencia, lo cual conlleva a que la inobservancia del acuerdo,
siempre que el promotor estuviese dispuesto a pagar las regalias debidas, sea un acto de discriminacion
ilegitimo, Este sistema es semejante a aquel incorporado en los casos Microsoft v. Google (Motorola) y
Huawei v. ZTE, solo que en el Orange Book Rule, es el promotor quien tiene la carga de desarrollar el

proceso de negociacion de la licencia.

Por el contrario, para Dana Beldimann™, las exigencias fijadas en Orange Book Rule crean una oferta
incondicional situacién que pone en situacién de debilidad al promotor de la tecnologia, quien queda

sometido a la voluntad del titular de la patente para la fijacion de las condiciones del contrato.

Para los organismos de normalizacion, la solucion es diferente: las politicas relacionadas con las
materias de propiedad intelectual se definieron en los estatutos de los principales entes creadores de
estandares. La solucion permite crear un sistema quasi legislativo donde se presentan los procedimientos

de evaluacion técnica y de debida diligencia que aseguran que la tecnologia mas apropiada pueda ser

8 Beldiman, D. (2015). Introduction: exclusion and inclusion — the role of IP laws in a shared knowledge environment. En D. Beldiman,
. Innovation, Competition and Collaboration (pags. 1-12). Maasashusetts: Elgaronline. P. 6.
7

Idem. P. 8.



estandarizada e igualmente, que los abusos de los participantes en los procesos se vean proscritos.
Gracias a estos estatutos, mientras las empresas concurren para incluir sus tecnologias en los estandares,
procesos de control fueron adoptados para asegurar la transparencia y proteger los intereses del mercado

y de los consumidores.

Entre las organizaciones que adoptaron por via estatutaria los procesos de regulacion interna de la
competencia se deben resaltar: el ANSI (American National Standards Institute), el ETSI (European
Telecommunications Standards Institute), y el IEEE Standards Association (Institute of Electrical and
Electronics Engineers).Segun los estatutos del IEEE por ejemplo, el titular de una patente esencial no
debe imponer sus derechos de propiedad intelectual contra ninguna persona o entidad que desarrolle
cualquier practica necesaria para la adopcion, difusion y la puesta en obra de la patente esencial para su
uso conforme a la norma. Igualmente, se obliga al titular a poner a disposicion de las entidades o
personas interesadas a nivel mundial la posibilidad de formar parte de un contrato de licencia concluido

de conformidad con los principios FRAND™.

En el mismo sentido, el ETSI prevé que cuando una patente es destinada a tener un caracter esencial
para la adopcion y el desarrollo de una norma o de una especificacion técnica, el director general debe
solicitar al titular de la patente un compromiso irrevocable a partir del cual este se obliga a concluir

contratos de licencia de sus derechos en el marco de los principios FRAND™2.

A pesar de la importancia de los procesos de normalizacion, las ventajas reales no pueden materializarse
a menos que exista un sistema eficaz de licencia de patentes esenciales. La teoria del analisis econémico
del derecho describe actualmente la relacion entre la normalizacion, la propiedad intelectual y el derecho

de la competencia bajo el fin comun de promover la innovacion y proteger el bienestar de los

™ |EE Standards Association (2015 de Juin de 15). Members rights & obligations. Available at IEE-SA:
http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sect5.html

2 ETSI Standards Institute (15 Juin 2016). Member rights and benefits. Available at ETSI Standards Org:
http://www.etsi.org/membership/member-rights-and-benefits



consumidores. En consecuencia, como se ha visto previamente, los organismos de normalizacion han
concebido reglas competencia y gestion de la propiedad intelectual para sus miembros, cuyo desarrollo
se lleva a cabo gracias a los compromisos FRAND, concebidos a priori por las decisiones judiciales del
siglo XX y posteriormente por la ley (Art. 81 TCUE). El andlisis de estas medidas se desarrollard a

continuacion.

Capitulo Il : La implementacion de los compromisos FRAND : Nocidn y retos de las clausulas de
licencia de patentes esenciales

Si bien los organismos de normalizacion han lanzado una serie de actividades con el fin de crear en el
seno de las industrias una conciencia comun con relacion al uso adecuado de los derechos de propiedad
intelectual, y en consecuencia impusieron en el curso de los afios 90s politicas de funcionamiento, a
inicios del siglo la aplicacion de los compromisos FRAND adquiri6é una nueva importancia, los casos de
Rambus Inc., y Georgia Pacific ejemplifican este auge. Otros casos emblematicos como Dell, Microsoft
v. Google, Apple, Motorola y Qualcomm v. Nokia y Broadcom han contribuido a la creacion de una
linea jurisprudencial americana y europea entorno de los compromisos FRAND, y revelan la existencia
de nociones concretas alrededor de lo que pueden significar las condiciones justas, razonables y no
discriminatorias. El analisis de las decisiones europeas y americanas mas notorias con relacion al
contenido de los compromisos FRAND vy el estudio doctrinario de su nocién se expondra a continuacion
(@); wuna vez desarrollado este primer analisis, conviene estudiar los retos actuales a los cuales se

afrontan las politicas de normalizacién en materia de derecho de la competencia y propiedad intelectual

(b).



a. El contenido de los principios FRAND en los contratos de licencia de patentes esenciales

Como se enunci6 precedentemente, en principio el titular de una patente tiene el derecho de exclusion
general, asi como el derecho de concluir acuerdos generales de licencia segin su modelo de negocio.
Sus derechos exclusivos han sido objeto de reconocimiento por los organismos de normalizacion, sin
embargo, tras la adopcién de una regla la organizacion debe asegurar a sus miembros la posibilidad de
incluir el estandar en sus productos, y asimismo, debe velar porque sus miembros realicen el pago
debido de regalias razonables por el uso de la patente esencial. Las garantias que ofrecen los organismos
de normalizacién se manifiestan bajo los compromisos de licencia en términos FRAND o RAND,

acronimo de fair, reasonable et non discriminatory.

Los compromisos FRAND después de su mencion en los decretos de la Segunda Guerra Mundial, segun
Jorge L. Contreras™, han sido adoptados con el fin de asegurar que todos los actores de un mismo
mercado tuvieran la posibilidad de participar en la elaboracion de un estandar permitiendo asi la
innovacion e impidiendo el abuso de la ventaja concurrencial que le corresponde al titular de la patente
esencial. Actualmente, se constata que los compromisos FRAND no son unicamente un remedio frente a
los actos anticompetitivos, sino que constituyen una medida tendiente a promover tanto la eficacia y la
eficiencia de las tecnologias especialmente en materia de telecomunicaciones, como el beneficio de los
consumidores, y también permiten la proteccion de los derechos de los detentores de patentes, en el
corazon de los procesos de normalizacion. Segun las lineas directivas del 14 de enero de 2011 acerca de
la aplicabilidad del Art. 101 del TFUE, “los compromisos FRAND velan por garantizar que la
tecnologia sea accesible a los utilizadores de la norma bajo condiciones justas, razonables y no

discriminatorias”.

™ Contreras, J. (2015). A merket reliance theory for FRAND commitments and other patent pledges. Utah Law Review. P. 483.



Esta multifuncionalidad de los compromisos FRAND se aprecia claramente al tenerse en cuenta que los
organismos que adoptan las normas se ven fuertemente incitados a encontrar un equilibrio entre los
intereses de dos tipos de miembros: los titulares de patentes esenciales y sus competidores, en la medida
en que ambas partes deben participar activamente en la elaboracion de la norma con el fin de contribuir

al aumento del valor de la organizacién que funciona como una plataforma por la innovacién™,

Los compromisos FRAND permiten el equilibrio entre la difusién de los derechos de propiedad
intelectual contenidos en una norma, la promocién de la accesibilidad para todos los miembros de la
industria y el derecho del titular de la tecnologfa esencial a recibir regalias’. Estas reglas han sido
concebidas para que las partes de los organismos de normalizacion se comprometan ex ante frente a los
deméas miembros a aplicar en sus contratos de licencia tales compromisos y en consecuencias preven

soluciones a problemas diversos que pueden perturbar la innovacion™.

A pesar de la gran importancia que estos principios tienen frente a los procesos de normalizacion existe
una gran controversia frente a su contenido y alcance. En la medida en que se constituyan como
acuerdos privados y debido a que su aplicacion es particular, ni la ley ni los estatutos de los organismos
de estandarizacion han concebido una nocion exacta de lo que FRAND significa. Por ello la
interpretacion de su contenido es dejada a la jurisprudencia y la doctrina, que han realizado esfuerzos
titdnicos para llevar a cabo esta laboriosa actividad. Estas instituciones se han enfocado en el caracter
razonable de los compromisos dejando de lado el aspecto de la no discriminacion, es por ello que debe

realizarse una concepcion aun mas precisa analizando el alcance del principio de justicia, y luego

™ Wright, J. (2013). SSOs, FRAND, and antitrust lessons from the economics of incomplete contracts . The commercial Function of
Patents in Today's Innovation Economy (P. 1-33). Virginia: George Mason University School of Law. P. 21.

™ Geradin, D., & Rato, M. (April2006). Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty
Stacking and  the Meaning of  FRAND. Disponible  en: Social Science Research Network:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946792. P. 11.

8 Lemley, M., & Shapiro, C. (2007). Patent hold-up and royalty stacking. Texas Law Review, 1992-2007. P. 1140.



estudiando los puntos de vista de la jurisprudencia y la doctrina en materia del contenido del principio

de no discriminacion.

Debe resaltarse que la adopcion de los compromisos nace luego de la aceptacion de los estatutos de los
organismos de normalizacion por cada uno de sus miembros; de ello que numerosas organizaciones
encargadas del proceso de normalizacion hayan adoptado politicas oficiales que imponen a sus
participantes la obligacion de divulgar las patentes posiblemente esenciales en su poder asi como la

obligacion de generar licencias de patentes FRAND.

La mencion de las politicas FRAND por los organismos de normalizacion en el marco de las reglas de
propiedad intelectual, se plantea como una enunciacion somera, vaga sin precisiones frente a su
contenido, el cual debe ser moldeado segln cada caso particular. Por estas razones, la nocién concreta
de los principios FRAND no puede ser determinada que bajo el estudio de la situacion factica particular
de cara a cada patente esencial, teniendo en cuenta las condiciones de las partes en el contrato de

licencia’’.

Para Rahnasto’®, los compromisos FRAND deben determinarse con base en las condiciones particulares
de las partes en la negociacion del contrato de licencia, esta determinacion casuistica permite que la

transaccion se desarrolle realmente bajo postulados de justicia, razonabilidad y no discriminacion.

1. Los compromisos FRAND : las condiciones « justas y razonables »

En términos jurisprudenciales, un analisis cronoldgico alrededor de las nociones de justicia y
razonabilidad de las licencias FRAND debuta con el estudio del caso Motorola v. Microsoft de 2010.
Las dos sociedades acudieron ante la jurisdiccion norteamericana y alemana por violacion de sus

derechos de propiedad intelectual: especificamente, con relacion a dos normas adoptadas por el IEEE y

77 |dem. P. 46
"8 Ranhasto, Intellectual property, External effects and antitrust law. Oxford Press. 2003. P. 105



el UIT relacionadas con la tecnologia WiFi. En el interregno del proceso frente a los tribunales
americanos Microsoft acusaba a Motorola de haber violado los compromisos de licencia FRAND, y
adjuntamente solicitando la proscripcion del derecho de accién por la misma materia frente a tribunales
internacionales (proscripcion de la accion de cesacidn). Motorola por su parte, ya habia acudido ante los
tribunales alemanes solicitando la accién de cesacion por violacion de los derechos de propiedad

intelectual de los cuales era titular, por los actos de Microsoft.

En Alemania, Motorola recibio la declaracion de medidas cautelares que impedian a Microsoft vender
ciertos de sus productos (entre ellos la consola Xbox 360). Sin embargo, en Estados Unidos el trabajo
del juez Robart logro dar razén a Microsoft, y obligd a Motorola a aplicar las reglas de los compromisos
FRAND, al mismo tiempo que estableci6 que Motorola no podria recurrir a las jurisdicciones

extranjeras para demandar la tutela de sus derechos.

La dltima sentencia expedida en Estados Unidos establece que los compromisos de licencias FRAND
tenian un contenido esencialmente econdmico, en el que el criterio del caracter razonable debia aplicarse
bajo la hipotesis de la existencia de una competencia ex ante existente entre las partes del acuerdo. La
guerra de patentes entre Microsoft v. Motorola —y posteriormente Microsoft v. Google pues Motorola
fue adquirida por Google en 2011, se soldé finalmente por un consenso entre las partes, de forma similar
que el caso Motorola v. Apple. Si bien los acuerdos no fueron divulgados, es posible afirmar que la
venta de las patentes entre Google y Lenovo permitié la construccion de nuevos folders de patentes que

permitieron facilitar las negociaciones por la desconcentracion de la propiedad a la cual conllevaron.



En este mismo sentido, en el caso Qualcomm v. Nokia’, la hipétesis de una renegociacion de las
condiciones del contrato bajo la idea de una concurrencia ex ante fue aplicada en el marco del principio

de justicia.

Esta nocién con relacién al principio de justicia de los compromisos FRAND surgio entre Rockwell y
Motorola en 1995, en el marco de la norma V.34 adoptada por la ITU —Union Internacionale des
Télécommunications. En este caso, se considerd que este principio implicaba la conclusién de contratos

de licencia de patentes bajo la idea de una concurrencia preexistente a la creacion de la norma.

Estas nociones son problematicas en la medida en que dejan de lado el valor agregado que les
corresponde a las patentes tras haber sido consideradas como esenciales a un estandar. En el caso
Ericsson v. D-Link®, el Tribunal acepto la posibilidad de establecer condiciones razonables compatibles

con el valor agregado que se relaciona con la patente por su inclusion en la norma.

Por otro lado, en la sentencia decretada en el caso Huawei v. ZTE y Nokia, se resaltd que el contenido
del principio de justicia debia ser precisado teniendo en cuenta la situacion particular de cada parte en el
contrato de licencia, pudiéndose solo aplicarse cuando existe una patente esencial a una norma formal
decretada en el seno de un organismo, excluyendo entre otros los casos de licencias obligatorias
decretadas en el marco de los acuerdos ADPIC, y las licencias de facto, como sucedié en el caso Halo v.
Pulse, dando a entender que en estos casos no existe obligacion de conceder licencias bajo la aplicacion

del principio de justicia y/o razonabilidad.

A los modelos relacionados con la nocidén y el alcance de los principios de justicia y razonabilidad que

han sido examinados, se debe aunar el caso Georgia Pacific Corp. V. United States Playwood Corp®.

& Qualcomm Inc. and Snaptrack, Inc., v. Nokia, Inc., 2006-1317. (United States Court of Appeals, Federal Circuit 10 October 2006).

8 Ericsson Inc., v. D-Link Systems and Dell Inc., Toshiba America Information Systems, Intel Corp., and Belkin International Inc., 10-
CV-0473 (Court of Appeals from the United States District Court for the Eastern District of Texas 4 December 2014).

8 Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 18 F. Supp. 1116 (Corte del Distrito de Nueva York Mayo de 1970).



En esta controversia decidida en 1970 por el juez Tenney, se instauréd un modelo preciso relacionado con
la determinacion del monto de las regalias y la indemnizacion por dafios y perjuicios a pagar en los
casos de vulneracion de las clausulas FRAND. Este sistema fue modificado posteriormente en 2013 y
2015 por el Juez James Holderman en el caso Innovatio IP Ventures LLC, el juez Leonard David en el
caso CISRO v. Cisco Systems Inc, y por el Juez James Robart en el caso Microsoft Corp. V. Motorola

Mobility respectivamente.

En principio, la Corte del Distrito aplico al calculo de las regalias razonables la hipotesis de una
negociacion entre el titular de una patente y el futuro licenciatario. Se decretaron 15 condiciones que
constituyen la teoria general en los casos de violacion de los principios FRAND. Sin embargo, para la
Corte Federal del circuito, esta teoria basada en la idea de un licenciante y un licenciatario que tienen la
voluntad de firmar un contrato puede devenir absurda en ciertos casos, no siempre debe suponerse la
idea de un acuerdo entre las partes so pena de violar el derecho de propiedad del titular de la patente, de
ello que las condiciones establecidas sean objeto de una aplicacion particular en la actualidad, es
imperativo comprender que las partes del contrato son antes que nada competidores en un mismo nicho

de mercado.

En este marco de ideas, es posible apreciar como con las modificaciones del Juez Robart, los tribunales
actualmente buscan aplicar en el marco del proceso de normalizacién lo que se denomina en el marco
del andlisis econdémico el equilibrio de Nash. Segun esta teoria, para una estrategia de competencia
perfecta, las partes deben encontrar un equilibrio de manera que ninguno pueda modificar de forma
individual su conducta sin causar un perjuicio a los demas o debilitando su posicién personal. En lo

concerniente al proceso de normalizacién, es la Corte quien desarrolla la idea de una negociacion



hipotética, ella tiene todas las informaciones de las partes, de manera que ella permite la abstraccion del

dilema del prisionero y puede concretar un equilibrio estable entre licenciante y licenciatario®.

La idea principal prevista por el juez Robart busca adaptar las condiciones de Georgia Pacific al proceso
de normalizacién. En el caso Microsoft v. Motorola, el calculo de las regalias razonables y justas se
desarrollo bajo la idea de una negociacion hipotética, y con el fin de alcanzar el equilibrio de Nash, el
juez Robart impuso nuevas medidas para promover los procesos de normalizacion, garantizando el pago
de regalias justas y limites en los casos de hold-up y lock-in. Si bien se adopta la idea de una
negociacion hipotética, se usan nociones que permiten determinar los intereses individuales de las
partes, y colaborarlas a alcanzar un equilibrio sostenible para el mercado de acuerdo con sus intereses

particulares.

En particular los casos de lock in se presenta una situacion en la cual, teniendo en cuenta que en el curso
del proceso de adopcion de la norma, los miembros del organismo de normalizacion pueden concluir
contratos, cambiar las cadenas de produccién y en general, efectuar una serie de actos con el fin de hacer
que su tecnologia sea compatible con la norma, por lo cual se encuentran en un punto sin retorno, lo que
significa que toda amenaza de un proceso por violacion de derechos de propiedad industrial genera
grandes pérdidas econdémicas al interior de las empresas, llevandolas incluso a perder la confianza de
sus clientes. Estas sociedades se ven encerradas en una situacion de vulnerabilidad, lo que puede indicar
a los detentores de las patentes a efectuar actos de abuso que irénicamente son, a priori compatibles con

el sistema de patentes.

En este sentido, Shapiro y Varian manifiestan que:

8 Disponible en http://www.essentialpatentblog.com/2013/04/microsoft-motorola-follow-up-a-look-at-judge-robarts-modified-georgia-
pacific-rand-methodology/



“Con relacion a las patentes esenciales, una regalia justa y razonable debe fundamentarse en
una negociacion hipotética que tiene lugar en el momento en el que la organizacion establece la
norma... la negociacion hipotética debe acaecer teniéndose en cuenta que existen tecnologias
alternativas de las cuales pueden hacer uso sin vulnerar los derechos del titular de la patente

esencial 7.

En otras palabras, una regalia razonable debe reflejar el hecho que puede existir una competencia en el
mercado de las patentes esenciales con otras tecnologias, por lo cual el titular de la patente —antes de que
esta se considere esencial, no se encuentra en situacién monopolistica y por ello, debe establecerse la

regalia segun la competencia ex ante a la adopcién del estandar.
Similarmente, Swanson y Baumol argumentan que:

“Si el fin primario de obtener una licencia en virtud de los compromisos FRAND es impedir a
los propietarios de patentes esenciales de establecer regalias en ejercicio de un poder de
competencia creado por la estandarizacion, el concepto de regalias razonables debe ser puesto

en obra en referencia a una competencia ex ante”®*.

Gilbert®® menciona que la adopcién de una norma no confiere necesariamente una posicién de dominio
en el mercado a su titular, porque aun cuando esta sea esencial existen casos en los cuales el estandar no
es generalmente adoptado o fracasa, en estas situaciones la valor de las patentes esenciales se mantiene
constante, de forma que impedir al titular de la patente ejercer sus derechos de propiedad intelectual es

contrario a la proteccion juridica que el derecho de la propiedad industrial le confiere.

& |dem. P. 66.

8 Swanson, D. G. and W. J. Baumol, 2005 “Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and Control of
Market Power”, 73 ANTITRUST Law Journal 1. P. 54.

% Gilbert, R. (2011). Deal or no deal ? Licensing negotiations by standard-setting organizations. WIPO Sefiinar series on “The Economics
of Intellectual Property" (péags. 1-52). Geneva: WIPO. P. 27.



Para Gerandine “la cuestion sobre lo que las condiciones razonables pueden significar se vincula con el
derecho del titular de la patente de obtener un rendimiento justo frente a su contribucion a la
innovacion del mercado, y también con el andlisis del precio que el mercado esté dispuesto a pagar por

la tecnologia”®®.

Este derecho es reconocido por los organismos de normalizacién y ademés es
compatible con los principios FRAND, puesto que su sola consecuencia material es de limitar la
negacion de los titulares de la patente a contratar una licencia de forma injustificada, sin que por lo tanto

se niegue su derecho a una retribucion acorde con los intereses econémicos que le corresponden.

El calculo de las regalias segun las condiciones iniciales pactadas en Georgia Pacific y posteriormente
modificadas, segin autores como Lemley et Shapiro®’, bajo la idea de una negociacién ex ante es
imperativa para responder a la exigencia de transparencia del mercado. Sin embargo, para Jorge Padilla
y Richard Schmalensee®® las regalias que sean conformes con el principio del caracter razonable deben

ser determinadas segun el valor final del producto en el cual dichas tecnologias son integradas.

La determinacion de la calidad justa y razonable de los contratos de licencia debe ser pactada en cada
caso particular teniendo en cuenta que: a) siempre que el estandar no sea altamente adoptado, debe
permitirse el despliegue de los derechos que le corresponden al titular de la patente, b) cuando este
conozca un gran éxito, la regulacion de los procesos de licencia y la determinacién de las regalias justas
deben reconocer que el interés particular debe ceder al interés general limitando los actos oportunistas,
por lo que la inclusion de una hipétesis de negociacidn ex ante de los contratos surge como un elemento

pertinente y necesario.

% Geradin, D., & Rato, M. (April2006). Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty
Stacking and  the Meaning  of  FRAND. Disponible  en: Social Science Research Network:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946792. P. 14.

8 Lemley, M., & Shapiro, C. (2007). Patent hold-up and royalty stacking. Texas Law Review, 1992-2007. P. 58.

8 padilla, J., Layne-Farrar, A., & Schmalensee, R. (January de 2007). Pricing Patents for Licensing in Standard Setting Organizations:
Making Sense  of FRAND Commitments. Disponible  en: Social Science Research Network:
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1. Los compromisos FRAND : el principio de no discriminacion

El principio de no discriminacion puede tener diversas significaciones, para una parte de la doctrina este
hace relacion a que generalmente el titular de la patente esencial debe concluir las licencias bajo las
mismas condiciones cuando las partes se encuentren en iguales situaciones facticas. Esto, puesto que la
discriminacion entre competidores que no se encuentren en situaciones similares no puede generar una

distorsion en la competencia del mercado.

La jurisprudencia, sin embargo, aplica el principio de no discriminacién de una manera no uniformizada
con relacion al valor de las regalias; asi por ejemplo en el caso Ericsson v. D-Link en razén de la
ausencia de pruebas de una situacion de hold-up, el detentor de las patentes esenciales puede exigir
regalias diferentes para cada licencia beneficiandose del estado de necesidad en donde se encuentre cada

futuro licenciatario.

Para Swanson, la jurisprudencia acepta algunos actos de diferenciacion frente a las condiciones
contractuales y los montos de las regalias siempre que no exista integracion vertical entre las partes, y es
que el problema de la discriminacion no se refiere inicamente a un abuso que se realice en el mercado,
sino también a un posible pacto colusorio entre ciertos miembros. De ello que “los tribunales han
generalmente rechazado la idea que hay una violacion de la ley cuando los competidores son obligados

a pagar diversas regalias™®.

Lemley y Shapiro establecen que:

“Para facilitar [la conclusion de acuerdos de licencia] y respetar el principio de no
discriminacién, el titular de la patente esencial deberia ser obligado a divulgar todas las

condiciones en las cuales ha firmado acuerdos de licencia de patentes esenciales con terceros;

% Swanson, D. G. and W. J. Baumol, 2005 “Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and Control of
Market Power”, 73 ANTITRUST Law Journal 1. P. 52.



esta obligacién estd sometida al respecto de la proteccion de informaciones confidenciales

particularmente el precio de las regalias™®.

El principio de la no discriminacion, contrariamente a lo que puede ser pensado en el sentido primario
del término, no significa necesariamente que el titular este obligado a conceder a toda persona o entidad
interesada una licencia exactamente bajo los mismos términos. En el marco del respeto de los
compromisos FRAND la no discriminacién implica de una parte que el titular de la patente no puede
segregar a los sujetos o entidades que quieran contratar con él, mas sin embargo puede cambiar los

términos contractuales de las licencias que recaen sobre patentes sin por ello inobservar este principio.

Conviene notar que el licenciante no tiene ninguna motivacion legitima para efectuar actos de
discriminacion en la negociacion de licencias de la tecnologia patentada. Por ello, estos actos se

proscriben en los casos de integracion vertical por la concentracion del mercado que puede presentarse.

La obligacion de no discriminacion limita el alcance de los derechos de propiedad intelectual gracias a
los cuales el titular de la patente esencial tiene el derecho de percibir regalias distintas de cada
licenciatario con el fin de aumentar su ingreso. Un “alto monto de regalias es claramente un obstaculo a
la competencia, pero al mismo tiempo es mas beneficioso para el titular de los derechos de propiedad

intelectual, un monto bajo genera una desventaja concurrencial para el titular de la patente™®.

Con relacion al célculo de las regalias segun el principio de no discriminacion, estas son establecidas
teniendo en cuenta la cadena de produccién del bien: son un porcentaje del precio de venta neto de la
patente, el problema es que el porcentaje contradice los intereses del titular de la patente en el curso

normal de sus negocios®.

2(1) Lemley, M., & Shapiro, C. (2007). Patent hold-up and royalty stacking. Texas Law Review, 1992-2007. P. 59.
Idem. P. 55
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Una estrategia comercial normal consiste a concluir un acuerdo de licencia a fin de maximizar las
ganancias provenientes del pago de las regalias, teniendo en cuenta que el titular de la patente esencial
esta mas interesado en contratar con operadores econémicos que se encuentran lo més cerca posible a la
produccion final del bien, o de contratar a un precio superior con aquellos en escalas mas lejanas de la
cadena productiva. Sin embargo, “es claro que esta practica no es (o deberia ser) autorizada cuando las
patentes estan sometidas a los compromisos FRAND ™ puesto que su desarrollo conlleva un acto

contrario al principio de no discriminacion.

Como se ha puesto en evidencia por los organismos de reglamentacién tales que la Comision de
comercio internacional de Estados Unidos, “los compromisos FRAND prohiben la discriminacion
injusta pero no exigen por un tratamiento uniforme pero no exigen un tratamiento uniforme en todas las

licencias™®.

La ETSI ha igualmente establecido que los compromisos FRAND exigen la no discriminacion, no por
ello los términos de las licencias de patentes esenciales deben ser idénticos, porque “los términos y
condiciones de las licencias deben permitir el desarrollo de practicas normales de los negocios entre

los miembros del proceso de normalizacién”®.

En virtud de estas consideraciones, los titulares de patentes esenciales pueden imponer precios distintos
en virtud de los derechos exclusivos acordados por la ley, la discriminacién de los precios como una
practica inconforme con los postulados del derecho de la competencia se prohibe por los articulos 40 y
siguientes de los acuerdos ADPIC ademés del articulado de la Ley Patman-Robinson en Estados

Unidos.

93 ldem. P. 55
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Si bien no hay claridad en la nocién de los compromisos FRAND, su naturaleza es igualmente in punto

capital, por lo que su estudio se expondré a continuacion.

11R La naturaleza juridica de los compromisos FRAND

La naturaleza contractual o extracontractual de los compromisos es objeto de numerosos debates en la
literatura. Teniendo en cuenta que el hecho de la adopcion de los compromisos FRAND surge de la
puesta en obra de una norma, una primera posicién doctrinal considera que la inobservancia del
compromiso constituye una ruptura contractual®. Sin embargo, otra posicién establece que las
obligaciones entre los propietarios de los derechos de propiedad intelectual y la organizacion de la
normalizacién son simplemente una promesa sin fuerza vinculante®’. Una tercera posicién estima que la
naturaleza de los principios FRAND depende del sistema adoptado por la organizacion de
normalizacion: en los casos en los que las condiciones FRAND nazcan del estatutos de la organizacion,
este no tienen aplicacion obligatoria, por el contrario, si ellas nacen de un acuerdo expreso entre la

organizacion vy el titular de la patente, los compromisos devienen obligatorios para los contratos de

licencia con terceros®.

Alrededor de este tema surge el caso Rambus®, relacionado con una empresa que participa en una
organizacion de normalizacién denominada JEDEC que desarrollaba una norma relacionada con los
chips electrdnicos. Durante el proceso de adopcién de la norma, Rambus habia colaborado activamente
para que sus patentes fuesen consagradas como tecnologia esencial, sin por ello haber declarado todas

las tecnologias que poseia a la JEDEC. Asi, cuando el proceso de normalizacion llego a término,

% Shapiro, C. (2011). Setting compatibility standards: cooperation or collusion? En R. Cooper, D. Leenheer, & H. First, Expanding the
boundaries of intellectual property (pags. 81-101). Oxford: Oxford University Press. Caron, C. (2013). L'efficacité des licenses
dites "FRAND" (ou l'indispensable conciliation entre la normalisation et le droit des brevets d'invention grace a la stipulation pour
autrui). Communication Commerce Electronique, 1-14.

% Sidak, G. (2008). Holdup, royalty stacking, and the presumption of injunctive relief for patent infrigement: A reply to Lemley and
Shapiro. Minnesota Law Review, 714-748.

% Contreras, J. (2013). Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing. Antitrust Law Journal, 47-97.

% Rambus, COMP/38.636 (European Commission 9 December 2009).



Rambus demandd su salida del proceso. La inclusién de Rambus en el proceso de normalizacion habia
permitido a su tecnologia ser incluida en la norma, y en consecuencia su utilizacion requeria su acuerdo
expreso como propietario de las patentes esenciales. Los actos abusivos de Rambus fueron objeto de
discusion en el interregno de un proceso judicial donde el problema juridico era de saber, por un lado, si
el propietario de las patentes debia declarar todas sus tecnologias potencialmente vinculadas con la
norma al organismo de normalizacion y por otro, cual era el alcance de sus obligaciones en el marco de
los compromisos FRAND. Para la Comisién Europea, los actos de Rambus denominados spoilation,
constituian un comportamiento contrario al régimen del Art. 102 del Tratado de Funcionamiento de la

Union Europea. Segun la Comision:

“En el curso de su evaluacion preliminar, la Comision ha estimado que las practicas de
Rambus consisten a reclamar a los fabricantes de DRAM conformes con las normas del JEDEC
que utilizan sus patentes, regalias de un monto que ella no hubiera podido imponer si no se
hubiera delibrado intencionalmente al proceso de normalizacion, haciendo que sus actos
generen un problema de compatibilidad con el Art. 102 del Tratado de Constitucién de la Unién

Europea .

En el caso de Microsoft v Motorola™®, Microsoft como tercero beneficiario de la obligacién entre
Motorola y las organizaciones de normalizacion (IEEE y el UIT), exigi6 la declaracion de violacién del
contrato con Motorola, debido al irrespeto de las obligaciones FRAND concernientes a las patentes
esenciales objeto de licencia en el marco de dos normas de codigos de videos y conexién inalambrica. El
juez de distrito James Robart declaro frente a esta situacion que «los compromisos FRAND crean una

obligacion contractual entre Motorola y el organismo de normalizacion respectiva...Microsoft, en el

1% |dem. P.58.
101 Microsoft Corp. V. Motorola, Inc., No. 14-35393 (Washington District Court 8 April 2015). P. 14.



marco del proceso de normalizacion, puede exigir el respeto de estos contratos a titulo de tercero

beneficiario».

Para Cristophe Caron el argumento que explica esta situacion es el siguiente: considerando que el titular
de la patente se compromete delante de un organismo de normalizacion a concluir los contratos de
licencia segun los principios FRAND, la herramienta juridica aplicable es aquella de la estipulacion a
favor de otro, del Art. 1121 del Codigo Civil francés. La utilizacion de esta figura permite establecer
que, en razén de los intereses de terceros quienes adopten la norma, el titular de la patente tiene la
obligacion irrevocable de concluir un contrato de licencia con el potencial licenciatario. La existencia de
esta obligacion le impide de iniciar una accion judicial por violacién de sus derechos de propiedad
intelectual, y le permiten a su vez recibir las regalias debidas en razén del contrato de licencia. Con todo,
podré acudir a los jueces en casos de mala fe de la parte de su futuro licenciatario o cuando las partes no

logren ponerse de acuerdo frente al precio de las regalias debidas'%%.

Christophe Caron no busca a responder a dos problematicas que nacen en el corazén de la
normalizacion: ¢Qué sucede cuando el licenciatario no haga parte del organismo de normalizacion? O
¢ Qué sucede cuando el acuerdo no prevé de forma explicita la aplicacion de los compromisos FRAND?
Para él, la obligacién de concluir una licencia no tiene excepciones, a tal punto que en los casos en los
gue no exista una licencia expresa, se vislumbra una virtual, pues la voluntad de su conclusién surge de
su propia participacion en el proceso de normalizacion tanto de la parte del licenciante como del

licenciatario.

Este argumento puede refutarse bajo los siguientes postulados: para aquellos que argumentan que estos

acuerdos tienen una fuerza contractual, el titular de la patente hace una promesa frente a la organizacion

102 Caron, C. (2013). L'efficacité des licenses dites "FRAND" (ou l'indispensable conciliation entre la normalisation et le droit des brevets
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formal de estandarizacion, segin la cual este se compromete a concluir las licencias con terceros
concurrentes bajo los postulados de los compromisos FRAND. La organizacion acepta esta promesa y
permite al titular de las patentes hacer parte del proceso de normalizacion. En consecuencia, los
elementos del common law de los contratos en Estados Unidos —oferta, aceptacion y consideracion, y del
derecho francés —objeto, causa, consentimiento y capacidad, se encuentran presentes. Luego de la
adopcion de la norma y una vez los concurrentes hayan integrado la tecnologia en sus productos, podran
realizar una demanda de licencia de patente bajo los postulados FRAND, incluso si no hacen parte de la
organizacion de normalizacion. Este razonamiento fue aceptado por los tribunales federales en casos

como Microsoft v. Motorola y Apple v. Motorola'®,

En el caso Broadcom Corp. V. Qualcomm™®, se evidenci6 claramente que los compromisos FRAND no
son mas que una promesa no vinculante de licencia. En el caso se establecié que a pesar del pre acuerdo
concluido entre los titulares de las patentes y los organismos de normalizacion, las negociaciones
bilaterales entre el licenciante y el licenciatario se requieren para la debida ejecucién de las obligaciones
FRAND. Para Damien Gerandin la negociacion bilateral se justifica desde un punto de vista econémico

pues ella permite una competencia dindmica incentivando al mismo tiempo a la innovacion.

Por el contrario, parte una parte de la doctrina la secuencia oferta-aceptacion-consideracion del modelo
explicado anteriormente, no refleja la manera como los compromisos FRAND se despliegan. Segun
Contreras, la mayoria de los compromisos nacen de las politicas de propiedad intelectual de los
organismos, o de sus estatutos, pero ellas no son resultado de un acuerdo firmado exclusivamente entre

el titular de la patente y el organismo de normalizacion, y en otros casos, estos acuerdos no mencionan

1% |dem. P. 58.
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los compromisos FRAND. En el caso del IEEE, que no exige un compromiso frente a los principios

FRAND, sino solamente un deber de divulgacion de patentes potencialmente esenciales'®.

La adopcion de las normas incita a las empresas a desarrollar actos contrarios a la libre competencia,
pues una vez que la norma es adoptada, y que la tecnologia se despliega en el mercado, es posible
considerarla como una facilidad esencial, razén por la cual el titular de la patente esencial adquiere una
ventaja concurrencial. Para encontrar una solucién a los potenciales abusos del titular de la patente
esencial al interior de las politicas de propiedad intelectual de los organismos de normalizacion, las
condiciones contractuales particulares fueron integradas por los principios FRAND. Ciertamente, estas
politicas buscan limitar los patent ambush o emboscada de patentes, los casos de hold up y de royalty
stackin, pero existen problemas relacionados con su alcance y aplicacién, de cara a la existencia de

procesos de auditoria que seran estudiados a continuacion.

b. Los procesos de auditoria vy la violacién de los compromisos FRAND : beneficios y

consecuencias para los organismos de normalizacion .

Una vez la norma adoptada, el titular de la patente deberia concluir los acuerdos de licencia de patentes
esenciales con los diferentes competidores que buscan que sus productos sean compatibles con la norma.
¢Qué sucede cuando el acuerdo de licencia entre las partes no es adoptado de forma generalizada?
¢Puede el titular de la patente esencial acudir a la jurisdiccion competente para solicitar la proteccion

que le concede la ley de explotacion exclusiva en el mercado?

105 Contreras, J. (2013). Fixing FRAND: A pseudo-pool approach to standards-based patent licensing. Antitrust Law Journal. P. 63.



Normalmente el titular de la patente tiene numerosas medidas para proteger sus derechos de propiedad
intelectual. La existencia de estos mecanismos se refuerza por instrumentos tales como los acuerdos
ADPIC (Parte 111 Arts. 41 y siguientes). Con todo, en materia de patentes esenciales, no esta claro frente
a las autoridades judiciales si el titular de la patente puede ejercer una accion de cesacion o solicitar el
pago de dafios y perjuicios luego de la puesta en el mercado del estandar que incluye su tecnologia, sin
que se vea obligado a suscribir un acuerdo de licencia. Esto es asi pues, cuando el titular de una patente
esencial acude a los tribunales para demandar la proteccion de sus derechos de propiedad intelectual,
quienes quieran adoptarla se ven impedidos de comercializar sus productos siempre que estan a la espera
legitima de un acuerdo que les permita la concesion de los derechos de explotacion de la patente

esencial, en razon de los compromisos FRAND aceptados por su titular.

Bajo el régimen del derecho de la competencia en Europa, se sostuvo que los detentores de las patentes
esenciales podrian igual abusar de su posicion dominante segun el Art. 102 del TFUE, pues tienen como
pretension la imposicion de medidas de cesacion contra quienes adopten la norma, incluso si ha habido
un compromiso anterior vinculado con los principios de licencia FRAND. Esta situacion se estudié en

los casos Huawei v. ZTE, Microsoft v. Interdigital y Qualcomm v. Nokia'%.

Con relacion a las medidas de cesacion demandadas a lo largo de un proceso de violacion de los
derechos de la patente la « waiver theory »'%’, sostenida por autores como Dolmans, Shapiro y Lemley,
reconoce que los propietarios de las patentes esenciales deben auto limitar su capacidad de reclamar la
indemnizacidn por dafios y perjuicios en los casos de violacion de sus derechos de propiedad industrial,
asi como también deberian renunciar a su derecho de ejercer una accidén de cesacion contra quienes

adopten las tecnologias patentadas en el marco de las normas o estandares.

106 Qualcomm Inc. and Snaptrack, Inc., v. Nokia, Inc., 2006-1317. (United States Court of Appeals, Federal Circuit 10 October 2006).
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En este mismo sentido, Miller'®® sostiene que todos los titulares de patentes esenciales deben renunciar a
las acciones de tutela de sus derechos de propiedad intelectual, teniendo Unicamente el derecho de

recibir las regalias correspondientes segun los principios FRAND.

Estas posiciones se fundamentan en la premisa que los tribunales pueden acordar medidas provisorias de
forma automatica, en favor de los propietarios de patentes esenciales, como sucedié en el caso aleméan
de Motorola v. Microsoft. Lemley y Shapiro mencionan que la amenaza de obtener una accion en
cesacion contra la empresa que ha adoptado la norma acrecienta el poder de negociacién del propietario

de la patente esencial, permitiéndole solicitar regalias que sobrepasan el valor natural de sus patentes™®.

Contrariamente a estas hipotesis, ni los organismos de normalizacién ni las decisiones judiciales
permiten demostrar la existencia de un precedente que podria justificar el hecho de suprimir un derecho
fundamental al sistema de la propiedad intelectual acordado por la ley al propietario de la patente

esencial. En el caso EBay v. Mercexhange°.

En el caso en concreto se propuso un sistema en cuatro etapas que busca prevenir el abuso efectuado por
el titular de la patente luego de la concesion de sus pretensiones de cesacion, al mismo tiempo que la
proteccion de los derechos de propiedad intelectual se ve favorecida. Segun la Corte, es posible imponer

medidas de cesacion Unicamente si:
1.  Eltitular de una patente demuestra la prueba de tener un dafio irreparable.

2. Todo otro mecanismo de proteccion de los derechos consagrados por la ley es inadecuado para

indemnizar.

108 Miller, J. S. (2007). Standard setting, patents and access lock-in: RAND licensing and the theory of the firm. Indiana Law Review. P.
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3. Una recompensa monetaria a titulo de pago de indemnizacion no es compatible con los danos

causados

4. El interés publico no se vera afectado por la aplicacion de medidas provisorias

En Estados Unidos y en Europa el derecho del titular de una patente de demandar las medidas de
cesacion en caso de violacion de su derecho esta expresamente garantizado por los articulos 615-1 y
siguientes del Cddigo de la propiedad intelectual frances, el capitulo 29 titulo 35 del Cédigo de Estados
Unidos asi que los acuerdos ADPIC. Estas reglas prevén gque todos los miembros deben velar porque los
procesos definidos en los acuerdos ADPIC de proteccion de los derechos de propiedad intelectual sean
incluidos en su legislacion nacional, con miras a permitir una accién eficaz en contra de todo acto de

violacion de los derechos de propiedad intelectual.

Sin embargo, aceptar los argumentos de los autores como Lemley y Shapiro puede conducir a un hold-
up invertido. En efecto, limitar los derechos de proteccion de las patentes permite una posible
concentracion del poder de negociacion en la contraparte del proceso, de forma que surge un
monopsonio dando via libre a que el detentor de los derechos de propiedad intelectual se vea obligado a

aceptar el pago de licencias a un precio inferior al precio natural de su tecnologia.

Una de las medidas propuestas por la doctrina para evitar estos riesgos es de generar obligaciones de
negociacion anticipada de los contratos de licencia de patentes esenciales con el fin de aumentar la
seguridad juridica en el seno de los organismos de normalizacién y de enfrentar los problemas de
asimetria de la informacion sin por ello limitar los derechos conferidos por la propiedad intelectual al

titular de la patente.

En el sentido contrario, para Jorge L. Contreras, hay varias razones por las cuales los acuerdos de

licencia de patentes no son negociados antes de la adopcion de la norma. Una de estas razones en que



quien desee adoptar la norma puede no necesariamente ser parte del proceso de estandarizacién como se
vio en el caso Apple v. Nokia —ahora denominado Microsoft. Asi, conviene notar que el proceso de
normalizacion se efectla por ingenieros externos al proceso de concesion de licencias, lo cual explica
que adoptar mecanismos de negociacion temprana o ex ante, puede conllevar a la inclusion de grandes
cantidades de abogados en el proceso propio de estandarizacion, lo que generaria un aumento importante

de los costos disminuyendo los incentivos para la participacion en el proceso.

De otra parte, para Spulber, Gerandin y Pohlman, los riesgos de hold up y de royalty stacking generados
por la utilizacion de medidas de proteccion conferidas a los titulares de las patentes por el derecho de la
propiedad industrial nacen fuera del proceso de normalizacion. No son, segin estos autores, mas gque una

consecuencia del comportamiento a veces irracional de los actores del mercado.

Debe tenerse en cuenta que los riesgos generados de la utilizacién de medidas de proteccion conferidas a
los titulares de las patentes por el derecho de la propiedad intelectual nacen fuera de los procesos de
estandarizacién. Estos riesgos no son, segun los autores, mas que una consecuencia del comportamiento
quizas irracional de los actores del mercado. En otros términos, no pueden ser erradicados y no estan
estrechamente vinculados con los procesos de normalizacion; estos autores estarian de acuerdo con lo

que se podria llamar una teorfa de los costos de transaccion en patentes esenciales**.

Segun esta, las diferentes caracteristicas y dimensiones de una transaccion hace que el intercambio de
bienes y servicios en un mercado devenga problematica o extremamente costosa, de manera que las
transacciones generan costos que provienen de la informacion asimétrica y del interés individual de cada

participante. En otros términos, los costos de cada transaccion pueden aumentar por la existencia de un

11 Miller, J. S. (2007). Standard setting, patents and access lock-in: RAND licensing and the theory of the firm. Indiana Law Review. P.
370.



ambiente altamente competitivo en el corazén del mercado y asi promover los problemas de seleccion

adversa y oportunismo precontractual.

La existencia de acuerdos entre las partes de un mismo mercado permite el nacimiento de grupos de
trabajo que disminuyen los costos de transaccion gracias al hecho que generan un aumento en las
ventajas para todos los miembros de las organizaciones, a condicién que exista un modelo directivo al
interior del grupo. Aplicando esta teoria a los procesos de estandarizacion, es posible comprender
porque estos sistemas jerarquizados permiten una solucion mas eficaz a las demandas de
interoperabilidad e innovacion en las industrias tecnoldgicas. Sin embargo, esta teoria permite
evidenciar un reto mayor para el sistema de normalizacion alrededor de la necesidad de crear cuerpos
organizados que desarrollan actividades de auditoria del sistema y que permita a las partes tener mas
informacion en el curso de la negociacion de contratos de licencia asi como mas seguridad en la

ejecucion de sus relaciones contractuales.

Se desea disponer de una gran uniformidad en relacion con la posibilidad de utilizar mecanismos de
proteccién conferidos por el derecho de la propiedad intelectual frente a las patentes esenciales. Si bien
las politicas de propiedad intelectual de los organismos como la ETSI han establecido que los titulares
de patentes esenciales pueden hacer valer sus derechos de propiedad intelectual utilizando mecanismos
de proteccion como los ya enunciados en la ley, la mayoria de organizaciones formales se mantienen al

margen del proceso de licencia de patentes.

Le point d’équilibre pour déterminer la mesure la plus efficace d'ingérence des organismes de
normalisation est difficile a déterminer parce que les négociations bilatérales pour les licences de brevets
essentiels ne sont utiles que lorsqu'elles sont effectuées qu’entre les titulaires de brevets et les exécutants

de la norme.



Los riesgos de asimetria de informacién en el curso del proceso de normalizacion giran entorno de la
cualidad esencial de las patentes. En razon de los problemas de inflacion de patentes, ya examinados en
el capitulo primero de este documento, el nimero de patentes que son declaradas como esenciales a una
norma particular ha aumentado considerablemente. Esta situacion permite a ciertas patentes de ser
declaradas como esenciales a la norma incluso si no tienen dicha cualidad, de manera que en los
procesos judiciales de violacién de derechos de propiedad intelectual sobre estos bienes los tribunales
deben efectuar un estudio con el fin de asegurarse de su verdadero caracter esencial; esto aumenta la

inseguridad juridica del sistema.

Mas recientemente, frente al Tribunal Europeo -casos AT 39985 y AT 39939 se juzg6 que aunque la
posibilidad de aplicar medidas preventivas para la proteccion de la patente constituye un derecho
esencial del titular, la imposicién de las medidas en el marco de las patentes esenciales puede conducir a
un abuso de la posicion dominante. Los principios FRAND son asi aceptables e incluso deseables pues
permiten el respeto de los fundamentos del sistema de propiedad intelectual resguardando el interés

general. La doctrina denomina esta situacién como un safe harbour**2.

En 2013, en el caso Huawei Technologies v. ZTE** los jueces crearon un marco que permite clarificar
las exigencias que deben reunirse por parte del titular de una patente esencial para que el titular pueda
acudir a los tribunales y demandar una proteccion efectiva de sus derechos de propiedad intelectual. En
dicho caso, el Tribunal Europeo establecié que para reducir los riesgos de abuso de posicion dominante,

el titular de la patente esencial debia adoptar una serie de medidas preventivas, tales como:

- El titular debe informar a su contraparte de los actos posiblemente ilicitos en los cuales esta

incurriendo.

112 Beldiman, D. (2015). Introduction: exclusion and inclusion — the role of IP laws in a shared knowledge environment. En D. Beldiman,
Innovation, Competition and Collaboration (pags. 1-12). Maasashusetts: Elgaronline. P. 6.
3 Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., C-170/13 (Cour de Justice de I'Union Européenne 16 July 2015).



- El titular debe enviar una oferta de licencia en el marco de sus compromisos FRAND

- Su contraparte debe responder de forma seria y diligente ya sea aceptando o rechazando la oferta

realizada: si no la aceptase, debe proponer una contraoferta

- Si en el curso de las negociaciones las partes no llegan a un acuerdo, pueden acudir a un arbitro

0 juez para por esta via establecer las condiciones del contrato.

Es conveniente preguntarse sobre lo que puede suceder cuando las partes en el acuerdo de licencia no
logran acordar un precio de regalias a pagar por el contrato de licencia de la patente esencial. Lemley y
Shapiro indican que en tales casos, la mejor manera de determinar el precio justo y razonable seria a
través de un proceso de arbitraje en lugar de acudir a un juez. Para estos autores, el mejor modelo es
aquel denominado baseball arbitration, un sistema mas justo en el cual las dos partes someten a
consideracion del tribunal arbitral una proposicion de regalias a su opinion seria justa y los arbitros
deciden entre las opciones de las partes. A diferencia del proceso judicial, este seria mas expedito y

preciso.

Para otros autores, el mencionado sistema minimiza los diversos problemas que gravitan alrededor de
las licencias sometidas a los compromisos FRAND, problemas tales como la discusion sobre la
verdadera naturaleza esencial de la patente o sobre la violacién del vinculo contractual que exista entre

licenciante y licenciatario.

Por otro lado, efectos negativos derivados del hecho que el titular de la patente esencial posee mas
informacidn que los propios organismos formales o terceros concurrentes, pueden conducir a que las
negociaciones sean efectuadas sin el respeto del principio de transparencia y pueden igual impedir la

llegada al mercado de nuevos productos.



Para atenuar estos dafios, en Estados Unidos las autoridades de regulacion han desarrollado proyectos de
auditoria con el fin de aumentar la seguridad juridica del mercado y asegurar la buena puesta en marcha

de los compromisos de licencia creados en el curso de los procesos de normalizacion.

En relacion con el alcance de los compromisos FRAND es necesario establecer si a. Se aplican frente a
terceros que no fueron parte del proceso de normalizacién y b. si se aplican Unicamente para patentes
que hagan parte de la norma incluso si son licenciadas en conjunto con otras patentes que forman parte

del estandar, como fue el caso de Halo v. Pulse*.

Estas preguntas han adquirido una mayor importancia luego de 2008 cuando en el caso Apple, que hacia
parte de la ETSI, se introdujo en el IPhone una serie de tecnologias de patentes esenciales que
pertenecian a Nokia. Nokia no podia comercializar el producto utilizando su propia tecnologia, por lo
que Apple era el primer operador en incluirla y comercializarla en el mercado. EIl hecho que Apple se
haya beneficiado de la utilizacion exclusiva de la norma en el mercado genero una gran pérdida
econdmica para Nokia quien hasta el momento contaba con el 50% del mercado de la tecnologia movil.
En el marco de estas discusiones se menciond que los acuerdos FRAND hacen parte no solo del proceso
de estandarizacion sino de la tecnologia esencial por lo que terceros ajenos al proceso pueden

beneficiarse!®.

En relacion con los poderes jurisdiccionales, debe decirse que los jueces tienen la posibilidad de
reevaluar todos los procesos FRAND con el fin de verificar si en efectos las patentes esenciales
responden a las exigencias requeridas para hacer parte de la norma y si pueden definir igualmente el
valor justo de la licencia o por el contrario, declarar una violacion de los compromisos FRAND. Sin

embargo, estos poderes han sido aplicados de forma diversa por los tribunales: el juez Holderman por

% Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc., 07-CV-0331 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit 22 October 2014).
1% Vinje, T. (2015). FRAND, hold-up and hold-out. En D. Beldiman, Innovation, Competition and Collaboration (pags. 23-33).
Massashusetts: ElgarOnline. P. 27.



ejemplo concibié un modelo distinto de aquel expuesto por el juez Robart en el caso Microsoft v.
Motorola, pero en ambos el poder judicial prevalecid para la determinacion del precio de las regalias. En
el caso Ericsson v. D-Link las dos partes solicitaron acudir a un tribunal por medio de un jurado, similar
al caso Realtek v. LSI'®. A contrario, para el juez Crabble los jueces tienen Gnicamente la posibilidad
de otorgar lineas de conducta generales a las partes quienes deben concretar el contenido de los

compromisos FRAND.

La existencia de las criticas alrededor de los compromisos FRAND a permitido analizar otras medidas
con el fin de resolver los problemas presentados en el derecho de la competencia y el derecho de la
propiedad intelectual y la normalizacion. En este sentido, la solucidon propuesta por el método de
licencias obligatorias o incluso la expropiacion constituyen medidas desproporcionadas para el titular de
la patente y no son compatibles con los intereses del proceso de normalizacién en los que una de las
finalidades principales es motivar a las partes a adoptar las estrategias de transferencia de tecnologias y
promover el uso generalizado de las normas. Estas opciones desmesuradas demuestran que el sistema

FRAND es una solucién, antes que nada compatible con los intereses de las partes del sistema.

116 Realtek Semiconductor Corp., v. LSI Corp., 946 F.Supp.2d 998 (District Court of California 20 May 2013).



Conclusién

Como conclusion, es posible establecer que las licencias FRAND aparecieron en el siglo XX en Estados
Unidos como un mecanismo de solucion a las deficiencias del mercado derivadas de los actos desleales
de propietarios de patentes y de estructuras esenciales, quienes abusaban de sus monopolios legales.
Actualmente, estos compromisos han abandonado este campo dando pie a las licencias obligatorias y se

han concentrado en los procesos de normalizacion.

Como se establecid en el capitulo | de este documento, en el siglo XX las empresas reconocieron los
grandes beneficios de los procesos de transferencia de tecnologia. Ello se explica desde la dptica del
analisis econémico del derecho debido a que segun la teoria de los costos de transaccion y la teoria de la
firma, un proceso de mas eficaz para las partes y para los terceros si es el resultado de un acto
voluntario en donde las partes busquen la maximizacion de beneficios individuales al tiempo que la

maximizacion del beneficio comun.

Estos nuevos sistemas se desarrollaron en Europa, traidos desde la experiencia norteamericana. A pesar
de sus beneficios, los procesos de normalizacion se confrontaron a problemas desde la Optica del
derecho de la propiedad intelectual y del derecho de la competencia pues, ellos permiten a un gran
namero de competidores utilizar la misma tecnologia patentada impidiendo el disfrute del monopolio
exclusivo del derecho de las patentes de invencion donde solamente el titular de la patente tiene el
derecho de explotacion y uso exclusivos en el mercado, y ademas porque permitian el nacimiento de

acuerdos entre competidores lo cual aumenta el riesgo de colusiones en el mercado.

Sin embargo, un estudio preciso permite ver que la normalizacion, el derecho de la propiedad intelectual

y el derecho de la competencia tienen el fin comin de acrecentar la innovacion y el beneficio social. En



el marco de estas problemaéticas, los organismos de normalizacion integraron en sus estatutos politicas

de propiedad intelectual en las que se incluyen los principios FRAND.

Los principios FRAND impregnan el conjunto contractual entre el titular de la patente esencial y el
futuro interesado en su implementacion, y no solamente en lo relacionado con el calculo de regalias.
Desde el punto de vista del principio de justicia, el contrato debe ser negociado bajo la idea de una
competencia ex ante a la adopcion de la norma, pero el precio de las regalias puede cambiar segun lo
que establezca un juez, un arbitro o un jurado, suplantando la voluntad de las partes. Por otro lado, el
principio de no discriminacién no exige que las condiciones contractuales sean uniformes sino que

proscribe la discriminacidn injustificada entre futuras partes del contrato de licencia.

Los compromisos FRAND se aplican a terceros que no sean miembros de los organismos de
estandarizacién y su naturaleza irrevocable impide que la venta de la patente esencial cambie su

condicion frente a la norma o estandar.

La naturaleza de los contratos FRAND es un tema sensible tanto en doctrina como en jurisprudencia. La
teoria de la estipulacion en favor de un tercero permite crear un modelo cuasi-contractual aplicable sin
restricciones al sistema de los organismos formales de normalizacion; sin embargo, los detractores de
esta doctrina mencionen que la creacion de los compromisos FRAND no es un proceso transparente
entre el organismo de normalizacién y el titular de la patente esencial, hecho que impide la verdadera
existencia de un contrato real y vinculante entre las partes por lo que los terceros no podrian

beneficiarse.

Las condiciones de licencia de patentes esenciales en Estados Unidos y en Europa no son uniformes, sus

diferencias se muestran a continuacion:



EU and US positions compared

lssue EU position US position
Injunctive rlief (SE?  Alert the alleged infringer- designating the SEs in SEP holder may suefor injunctive relief without any prior
holder obligationsto  question and soecifying how they have been infringed,  notice to infringing pary. The SEP holder must show:
obtain relief) prior to commencing proceedings. 1) imeparadle harm
Providea specific written offerfora licence on “RAND  2) damages are inadequate compensation
gm;:dpecfwg fHierojny nd e woy 15 Kbe 3) the balance of hardships between itself aad the
: alleged infringer warrants an injuncton
4) the pudlc interest would not thereby be disserved
Injunctive relief Respond “diligent'y” ta the SEP holdar’s offer “in Need not make a spedfic "RAND counteoffer before
(alleged infringer accord ance with recog nis2d commercial practices inthe  alleging that the SE? holder’s request foran injunction

obligations to avoid
reiief)

fied"and "in good faith".

“*Promptly" submit in writing a *s pec'fic counte-offer
that corresponds to FRAND terms”

Avoid “delayingtactics”.

isabreach of the duty of good faith and fair dealing.
Injundive relief s generaly disfavoured unless the SEP

holder can show that the infringing party & unable or
unwilling to negotiate on FRAND tarms.

FRAND royalties

No unilateral cause of action to ask a courttoset the
FRAND rate for a SE? ora portfolo.

CIEU noted that both partizs may agree 10 referthisto
an independent third oarty

No quidance yet from the CJEU on how “RAND royalties
are to be determined

Either SE? holder or the alleged infringer may ask a
court to set a “RAND royalty rate

Court aoplies modified Georgia-Pacific factors to
@kulate FRAND royalties.

Endorses the idea of macing reference to patent pools
asa useful indicater for FRAND roya'tes.

Alleged infrnger

Court may order the alleged infrnger to grant security.

No requirement that the alleged infringer provide

grants securky sacunty in advance of litigaton
Essentiality and Express right of the infringer to dhallenge hevaiidity  Alleged infrnge’ @n defend an infringement suit on
validity and/or the essentiality of the SE?s in question orto grounds that the patents are not essential ard/or

reserve the rig ht to do so in future.

invalid
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En general, los problemas vinculados con los acuerdos FRAND se concentran en su falta de
especificidad, por lo cual se describen como acuerdos incompletos. Estos acuerdos son ambiguos, pero
teniendo en cuenta que si los participantes del mercado se comportan racionalmente no hay razén para la
existencia de actos oportunistas. De esta manera, el mercado podria funcionar con coherencia. El

mercado seria igualmente Util para dar respuesta a la incompatibilidad de los intereses entre el titular de

la patente esencial y sus competidores.

17 Moir, A., Wilson, D., Rueskil, B., Falcone, J., & Alcasabas, A. (2015). Recent guidance on SEP licensing in the US and EU. EU and US

standard essential patents, 10-18. P. 6.



La flexibilidad contractual de los acuerdos FRAND puede generar una ventaja econémica. Es por ello
que los acuerdos FRAND no deben necesariamente ser calificados como ineficaces. Establecer el
contenido preciso que a ellos les corresponde demanda una gran prevision que podria servir de obstaculo

a los procesos de normalizacion.

Para Wright : “el hecho que luego de la adopcion de la norma el titular de la patente esencial puede
obtener un beneficio de la imprevisibilidad contractual de los acuerdos concluidos con las

organizaciones no significa que el contrato es el resultado de un proceso ineficaz”**.

En este sentido, varios sistemas fueron presentados por la doctrina para aumentar el nivel de eficiencia
de los acuerdos FRAND, como el sistema de divulgacion ex ante, que permite conocer la importancia
del principio de transparencia en los procesos de estandarizacion y que motiva a los actores de éste a

revelar lo mas temprano posible las patentes esenciales a la norma.

La falta de informacidn alrededor de las negociaciones bilaterales luego de la firma de los acuerdos de
licencia es siempre objeto de controversias, pues no se ha desarrollado una politica para asegurar la
transparencia de la informacion en materia de patentes esenciales. El principio de buena fe, al igual que
el de trasparencia, tienen aplicacién limitada pues las reglas vinculadas al contenido de los compromisos

son vagas, luego su determinacion es dejada a la voluntad de las partes.

Una ultima mencién debe desplegarse con relacién a la salida del Reino Unido de la Unién Europea —
comUnmente denominado Brexit, y el impacto frente a los compromisos FRAND. Asi, no habiéndose
precisado la relacion juridica que el Reino Unido tendra con el resto de la UE, no es claro si este aplicara

a los procesos en curso o futuros los principios relacionados con las licencias de patentes esenciales

118 \Wright, J. (2013). SSOs, FRAND, and antitrust lessons from the economics of incomplete contracts . The commercial Function of
Patents in Today's Innovation Economy (pags. 1-33). Virginia: George Mason University School of Law. P. 12.



generadas a partir de decisiones tales como Huawei v. ZTE y Rambus*® que constituyen el marco

general de aplicacion de los principios FRAND.

Las discusiones alrededor de los compromisos FRAND contintan a evolucionar hasta que un modelo

eficaz de transferencia de la tecnologia sea concebido.

119 Disponible en: https://www.theguardian.com/small-business-network/2016/mar/29/how-would-brexit-affect-eu-patent-protection
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