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Tecnologicas

a tortas por las
patentes del
5G vy el wifi

Las compaiiias pueden
acudir a los tribunales

para bloquear la venta de
dispositivos si el fabricante
no paga el canon estipulado

POR PATRICIA ESTEBAN

1 pasado mes de agosto, la justicia ale-

mana prohibié a Oppo y OnePlus ven-

der smartphones en el pais germano

tras una demanda de Nokia por el uso

ilicito de sus patentes para 4G y 5G. La

empresa finlandesa acudi6 a los tribu-

nales al no llegar a un acuerdo con los fabricantes
chinos sobre la tarifa de uso de estas tecnologias. En
el centro del conflicto estin las llamadas patentes
esenciales, es decir, imprescindibles para que un
producto cumpla un determinado estindar tecnol6-
gico. Por eso, sus propietarios es-

tan obligados a conceder licencias

“ de uso a cualquier empresa en
condiciones justas, razonables y

Las nego- no discriminatori.as. Unos acuer-
ciaciones dos muy cqrpplejos que pueden
acabar en litigio.

son poco La mayor parte de las paten-
transpa- tes esenciales (SEP, por sus siglas
rentesyel eninglés) estin relacionadas con
importe los estandares de telecomunica-
de la tarifa ciones, sefiala Luis Ignacio Vicen-
d te, consejero estratégico de Pons

€ uso IP. Ejemplos de estas tecnologias
raravez que garantizan la interoperabili-
saleala dad entre los dispositivos los en-
luz contramos a diario y los usamos

de forma automatica como el 4G,

el 5G o el wifi. Solo en 5G, apun-
ta Vicente, “ya habria mas de 50.000 patentes”. Gra-
cias a estas invenciones, las empresas mds punteras
mueven “decenas de miles de millones de ddlares”.

Para registrar una patente esencial, la compaiiia
debe remitir una declaracién a los organismos de
normalizacién. El referente en Europa es el Insti-
tuto Europeo de Estandares de Telecomunicacio-
nes (ETSI, por sus siglas en inglés), pero para la
tecnologia 4G y 5G, por ejemplo, se ha constitui-
do un consejo de siete organismos llamado 3GPP.
Estas organizaciones son las que deciden si la pa-
tente tiene categoria esencial. A cambio, su titular
se compromete a licenciarla, esto es, a permitir su
uso, en condiciones justas, razonables y no discri-
minatorias (conocidas, por sus siglas en inglés, co-
mo condiciones FRAND).

Con ello se trata de alcanzar un equilibrio y evitar
conductas anticompetitivas. El titular de la SEP no
puede negarse a licenciarla porque cerraria el mer-
cado ala competencia, sefiala Patricia Lifidn, socia de
Ecija. Pero tampoco se le puede obligar a otorgarla
“en condiciones que no retribuyan adecuadamente
su esfuerzo innovador”.

El gran debate es discernir qué debe entenderse
por “términos justos, razonables y no discriminato-
rios” en la firma de estos acuerdos. La realidad es que
no hay una regulacién y, aunque ya hay bastantes re-
soluciones de los tribunales que sirven de referencia
para futuros roces, “todavia no existe suficiente segu-
ridad juridica al respecto”, indica Vicente.

Por ejemplo, seria discriminatorio, explica Fer-
nando Prieto, socio de ABG Intellectual Property y
agente europeo de patentes, exigir un canon dispara-
tado respecto alo que se pide a otras. Tampoco seria
justo vincular el acuerdo a unos compromisos que
no tengan relacién con la licencia. Para medir la ra-
zonabilidad del acuerdo, agrega, se suelen comparar
los precios “con la practica general de la industria”.
Pero estos cinones rara vez salen a la luz. Nokia, “una
de las firmantes del primer gran contrato de 5G en
el mundo”, apunta Prieto, “estimaba que cada smar-
tphone con tecnologia 5G tendra un canon de apro-
ximadamente tres euros”. Al final, la dificultad para
definir estos requisitos es tal que “en ocasiones las
negociaciones pueden llevar afios y diversas dispu-
tas judiciales”.

Los acuerdos FRAND pueden
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son confidenciales y, ade-
mads, para que lacompara-
cién sea relevante debe to-
mar en consideracion no
sélo el precio, sino tam-
bién muchos otros facto-
res”, expone.

Cuando las negocia-
ciones encallan, entran
en escena los abogados
externos. El esquema ha-
bitual de los casos que
terminan en litigio es el
siguiente: no hay acuerdo
sobre los términos dela li-
cencia o su renovacion; el
fabricante empieza a usar
la patente en sus disposi-
tivos; la propietaria de la
tecnologia le demanda e,
incluso, pide al tribunal
que impida la comercia-
lizacién de los aparatos,
y el supuesto infractor se
opone alegando que el ti-
tular de la patente esta
abusando de su posicién
de dominio. También es frecuente, sefiala Lifian, “que
se cuestione la esencialidad misma de la patente”.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unién Europea (fijada en un asunto de
2015 entre Huawei y ZTE), para que el titular de la
patente evite ser acusado de abuso de posicién de
dominio debe haber intentado un arreglo amistoso
con el supuesto infractor antes de entablar acciones
judiciales. Esto supone, resume Fernando Prieto, que
tiene que avisar de la infraccién cometida y “transmi-
tir una oferta concreta y escrita de licencia en condi-
ciones FRAND”. La contraparte tiene que actuar con
diligencia y solo podra tildar de abusiva la accion del
licenciatario si realiza una contraoferta.

La Comision Europea lleva afios indagando cémo
hacer mas transparentes las negociaciones de estas
patentes. Se busca rebajar la conflictividad del sector
en un momento de eclosién tecnoldgica. Sin embar-
go, opina Patricia Lifidn, ningtin sistema puede ob-
viar la negociacién entre las partes, pues “siguen sien-
dolas mejor situadas para determinar, en el caso con-
creto, qué condiciones son aceptables para ambas”.

ser muy complejos, confirma Mi-

quel Montaii4, socio de la practi-
ca de propiedad intelectual e in-
dustrial de Clifford Chance. Como
explica el abogado, no solo se ne-
gocia el precio de la licencia, sino
también “detalles muy importan-
tes como la forma (por ejemplo,
una cantidad a tanto alzado y/oun
royalty en funcién de las ventas)”.
Cuantificar el valor de las paten-
tes, afiade, puede ser dificil por-
que, teéricamente, “podrian uti-
lizarse varias metodologias para
realizar ese calculo”. También es
complejo determinar si las condi-
ciones ofrecidas son “no discrimi-
natorias”. “Ello es debido a que, 16-
gicamente, los acuerdos alcanza-
dos con otros implementadores

CLAVES

Las patent pools son consor-
cios que aglutinan portafolios
de diferentes propietarios. Las
empresas ponen en comtin
sus patentes, explica Patri-
cia Lifian, socia de Ecija, “se
otorgan una licencia cruzada
entre ellos y, a veces, también
se comprometen a licenciar

a terceros”. La ventaja, opina,
es que reduce la litigiosidad

y los costes de transaccion,
“incluidos los de los terceros,
que sdlo tienen que nego-

Uniones de conveniencia

ciar de golpe el conjunto”.

El problema es cuando, por
ejemplo, “se aumenta en
exceso el poder negociador
de los titulares”, apunta.
Desafortunadamente, agrega
Luis Ignacio Vicente, conse-
jero estratégico de Pons IP,
también existen los llamados
non-practicing entities, que
serian entidades no practican-
tes “que adquieren patentes
de otros para forzar licencias
no razonables”.



