WINDSURFING INTERNATIONAL / COMISION

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
: 25 de febrero de 1986 % '

En el asunto 193/83,

Windsurfing International Inc., 1955 West 190th Streét, Torrance, California, EE.
UU., representada por el Sr. Willem A. Hoyng, del bufete de Abogados Black-
stone, Rueb & Van Boeschoten, de La Haya, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho del Sr. Ernest Arendt, Abogado,34 B, rue Philippe-II,

parte demandante,

contra

Comisién de las Comunidades Europeas, representada por su Consejero Juridico
principal, Sr. Bastiaan van der Esch, y por el Sr. Ingolf Pernice, miembro de su
Servicio Juridico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxem-
burgo el del Sr. Manfred Beschel, miembro de su Servicio Juridico, Edificio Jean
Monnet, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso en el que se pide la anulacién de la Decisién de la
Comisién, de 11 de julio de 1983, relativa a un procedimiento seguido conforme al
articulo 85 del Tratado CEE (IV.29.395 Windsurfing International; DO L 229, de
20. 8. 1983, p. 1) y, con caricter subsidiario, la anulacién o la reducciéon de la
multa impuesta a la demandante por dicha Decision,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por los Sres. K. Bahlmann, Presidente de Sala; G. Bosco y T. Koop-
mans, Jueces, :

Abogado General: Sr. C. O. Lenz
Secretario: Sr. P. Heim

oidas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia publica el 4
de junio de 1985,

dicta la presente
* Lengua de procedimiento: inglés.
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SENTENCIA

(No se reproducen los antecedentes de hecho.)
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Mediante escrito presentado en la Secretaria del Tribunal de Justicia el 13 de sep-
tiembre de 1983, la sociedad Windsurfing International Inc. (en adelante WSI),
con domicilio social en Torrance, California, EE. UU,, interpuso, en virtud del
articulo 173, parrafo 2, del Tratado CEE, un recurso que tiene por objeto la anu-
lacién de la Decisién de la Comisién, de 11 de julio de 1983, relativa a un proce-
dimiento de aplicacién del articulo 85 del Tratado (DO 1983 L 229, p. 1) en la
medida en que esta decisién dispone que muchas de las clausulas de los contratos
de licencia celebrados entre la demandante y varias firmas alemanas son incompa-
tibles con las normas del Tratado sobre la competencia. Con caricter subsidiario,
se solicita la anulacién de la multa impuesta a WSI por la Decisiéon mencionada o,
por lo menos, una reduccién del importe de dicha multa.
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I — Hechos

WSI es una sociedad fundada por el Sr. Hoyle Schweitzer, figura clave en el fo-
mento de la tabla a vela, aparato compuesto por un «flotador» (casco de material
plastico equipado con una orza) y por un «aparejo» (instalacién formada basica-
mente por un mastil, una articulacién para el mastil, una vela y un asidero), todo
lo cual permite combinar el arte del patinaje sobre las olas (surfing) con el deporte
de la vela. El volumen de ventas de la sociedad proviene tanto de la venta de las
tablas a vela que fabrica, como de los ingresos que le reportan las licencias que
concede a otras empresas. En los afios setenta, WSI extendié sus actividades a
Europa, donde lo primero que hizo fue solicitar las patentes en ciertos paises de la
Comunidad, como el Reino Unido y la Republica Federal de Alemania.

El alcance de la patente de invencién concedida a WSI en la Republica Federal de
Alemania en 1978, a raiz de un procedimiento de solicitud de patente incoado en
1969, ha sido siempre un tema controvertido. Y lo es también en el marco del
presente asunto, ya que WSI alega que las clausulas en cuestién de sus contratos
de licencia van unidas al ejercicio de su derecho a la patente y deben gozar, por
tanto, de la proteccién que el Tratado concede a los derechos de propiedad indus-
trial, aunque ello sea rechazado por la Comisién.

Mientras su solicitud de patente estaba adn siendo examinada por la Oficina Fede-
ral alemana de Patentes (Bundespatentamt), WSI concedi6, el 1 de enero de 1973,
una licencia exclusiva y temporal a la sociedad neerlandesa Ten Cate para la fabri-
cacién y venta en Europa de tablas a vela fabricadas segin su técnica y conoci-
mientos («know-how»). A esta sociedad se le concedié también el derecho a wtili-
zar las marcas denominativas «Windsurfer» y «Windsurfing», asi como también la
marca grafica («logo») que representa una vela estilizada.

Tanto en 1976 como en 1977, Ten Cate concedié sublicencias a las firmas alema-
nas Ostermann y Shark para la explotacion de la patente alemana que ya se habia
solicitado y, también por lo que se refiere a Ostermann, de cualquier patente que
se pudiera solicitdr posteriormente en Europa. WSI no acept6 que Ten Cate estu-
viera legitimada para celebrar estos contratos. En 1978 WSI se hizo cargo de los
mismos y luego formaliz6 contratos de licencia con otras empresas alemanas, con-
cretamente, el 1 de julio de 1978 con Akutec, el 1 de enero de 1979 con SAN y
Klepper y el 21 de agosto de 1980 con Marker.
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Varias empresas competidoras de las cesionarias de la licencia (licenciatarias) en la
fabricacién y venta de tablas a vela presentaron reclamaciones a la Comisién, con
arreglo al articulo 3, apartado 1, del Reglamento n® 17/62, que cuestionaban, en-
tre otras cosas, la compatibilidad de dichos contratos con las normas comunitarias
sobre la competencia. .

Como consecuencia de las observaciones formuladas por la Comisién en 1981,
WSI celebré una serie de nuevos contratos de licencia que tenian en cuenta los
requisitos del Derecho comunitario, tal como habian sido precisados por la Comi-
sién, la cual no impugné estos nuevos contratos; se trata, sobre todo, de los cele-
brados con Akutec en septiembre de 1981, con Klepper en noviembre de 1981, con
SAN en enero de 1982, con Ostermann en septiembre de 1982 y con Shark en
marzo de 1983.

Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad y la duracion de la infraccién que
ella consideraba que WSI habia cometido con anterioridad a los nuevos contratos
de licencia, la Comisién creyé necesario incoar un procedimiento contra dicha
empresa por infraccién de las normas sobre la competencia. Este procedimiento
dio lugar a la Decisién de 11 de julio de 1983, en la que la Comisién establecié
que algunas de las cldusulas que figuran en los contratos de licencia celebrados al
principio por WSI con Ostermann, Shark, Akutec, SAN, Klepper y Marker consti-
tuian una infraccién del articulo 85, apartado 1, del Tratado CEE, e impuso a
WSI una multa de 50 000 ECU.

En su articulo 1, que se refiere a los contratos de licencia celebrados entre WSI y
las empresas mencionadas, la Decision impugnada afirma que los contratos de li-
cencia existentes hasta 1981-1982 infringian el articulo 85, apartado 1, del Tratado
CEE, especialmente:

a) en los contratos celebrados con Ostermann, Shark, Akutec, SAN, Klepper y
Marker:

1) la obligacién de los cesionarios de la licencia de explotar las patentes objeto
de la licencia solamente para fabricar tablas a vela cuyos flotadores hubieran
sido previamente aprobados por WSI;

2) la obligacién de los cesionarios de la licencia de no suministrar los aparejos
fabricados bajo patente alemana por separado y sin los flotadores aprobados

por WSI;

646




WINDSURFING INTERNATIONAL / COMISION

3) la obligacion de los cesionarios de la licencia de pagar canlnes por los apare-
jos fabricados bajo la patente alemana Gnicamente sobre la base del precio
de venta de una tabla a vela completa;

4) la obligacién de los cesionarios de la licencia de poner en los flotadores de
las tablas a vela servidas por ellos la mencién «con licencia de Hoyle
Schweitzer» o «con licencia de WSI»;

5) la obligacién de los cesionarios de la licencia de reconocer como marcas
comerciales validas las marcas denominativas «Windsurfer» y «Windsur-
fing», asi como también una marca grifica («logo») con la figura de una
vela estilizada;

b) en los contratos celebrados con Akutec, SAN, Klepper y Marker:

— la posibilidad por parte de WSI de resolver los contratos de licencia en caso
de que los cesionarios de la licencia empezaran a fabricar los productos en
cuestién en un territorio no cubierto por la patente;

c) en los contratos celebrados con Ostermann y Shark:

— la obligacién de los cesionarios de la licencia de no impugnar la validez de
las patentes objeto de licencia.

Contra esta Decision, WSI interpuso un recurso en el que impugnaba tanto la
realidad de los hechos establecidos por la Comisién como la valoracién juridica de
las cldusulas que la Comisién consider6é incompatibles con el articulo 85, apar-
tado 1.

I — Existencia de un mercado independiente de componentes y de un comercio
intracomunitario de tablas a vela

WSI afirma, en primer lugar, que, en contra de las alegaciones de la Comisién, no
ha existido, durante casi todo el periodo a que se refiere la Decisién, es decir,
desde 1974 hasta 1981 inclusive, ningin mercado, por poco importante que sea, de
componentes de tablas a vela, distinto del mercado de tablas completas, ya que la
Gnica demanda de componentes aislados era practicamente la relativa al suministro
de piezas de recambio.
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Respecto a este argumento, es preciso sefialar que la cuestioén de si ha existido o
no tal mercado no carece de importancia a los efectos de determinar si las clausu-
las en cuestién son compatibles con el articulo 85, apartado 1. En la medida en
que se demostrara que no habia pricticamente comercio de componentes aislados,
no se podria afirmar que las clausulas de los contratos de licencia celebrados por
WSI pudieran impedir, restringir o falsear la competencia dentro del mercado co-
mun en lo que respecta a dichos componentes.

Segan WSI, durante mucho tiempo hubo en Europa s6lo un mercado de tablas a
vela completas, es decir, del conjunto de flotador y aparejo. Unicamente a finales
de 1981 algunos patinadores sobre olas («surfers») ya experimentados empezaron a
combinar los aparejos con unos flotadores concebidos para usos muy especificos, o
incluso a montar personalmente sus tablas a vela con piezas aisladas. Esto dio lu-
gar a un mercado distinto que, sin embargo, no sobrepasaba en aquel entonces el
1% de la demanda total. Una demanda completamente artificial, y que por lo
tanto no deberia tomarse en cuenta, se produjo a partir de 1978 en la Repiblica
Federal de Alemania como consecuencia de la patente concedida a WSI en dicho
pais, patente que cubria, sin duda alguna, por lo menos el aparejo, lo que obligs a
los fabricantes sin licencia a tratar de conseguir aparejos patentados con el fin de
montarlos sobre sus propios flotadores y poder asi seguir comercializando sus ta-
blas a vela en el mercado aleman.

La Comisién sostiene, sin embargo, que, ya en el periodo comprendido entre 1978
y 1981, habia no solamente en Alemania, sino también en otros paises de la CEE,
por ejemplo, en Francia, una demanda de componentes aislados que sobrepasaba
ampliamente la simple demanda de piezas de recambio. El hecho de que, por lo
que se refiere al mercado aleman, dicha demanda se debiera en gran parte a la
situacién de la patente en ese mercado no es razén suficiente para no tomarla en
cuenta, ya que las condiciones creadas por la existencia de una patente no pueden
ser consideradas de un modo diferente de las otras condiciones que influyen en la
actitud de los agentes que operan en un mercado determinado.

La existencia de un mercado de componentes aislados esta demostrada a la luz de
los datos proporcionados por las partes en sus respectivos escritos procesales y en

la informacién complementaria que presentaron a peticion del Tribunal.

A este respecto, se desprende de los catilogos, del material publicitario y de la
informacién obtenida de las empresas por la Comisiéon que los componentes de
tablas a vela (flotadores, aparejos y piezas para el aparejo) habian sido ofrecidos y
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vendidos separadamente desde 1978, incluso en los paises en que no habia ninguna
patente que protegiera parte de la tabla a vela. Las liquidaciones de los cinones de
los cesionarios de WSI, que fueron presentadas por la misma demandante a peti-
cion del Tribunal, muestran también que se suministraron aparejos y piezas para
éstos a partir de 1978.

Sin embargo, por lo que se refiere a las dimensiones de dicho mercado de compo-
nentes, es dificil estimar en qué medida la comercializacién de componentes aisla-
dos iba mas all4 del simple suministro de piezas de recambio. Las liquidaciones de
los canones de ciertos cesionarios de WSI en Europa, como Ten Cate y Oster-
mann, muestran que las ventas de componentes de tablas a vela han representado,
hasta 1981, menos del 10 % del volumen total de ventas de estas sociedades, pero
hay que tener en cuenta que los cesionarios evitaban, en la medida de lo posible,
ofrecer piezas aisladas que no se utilizaran como piezas de recambio. Unos datos
proporcionados por la Comisién, referentes a una importante empresa belga, indi-
can el 8 % del volumen de venta para las tablas completas en 1979 y el 17 % en
1980, lo que supone unos porcentajes un poco inferiores en relacién al volumen
total de ventas.

Si se tiene en cuenta que la expansion del mercado da lugar a una demanda siem-
pre creciente de piezas de recambio y que los cesionarios estimaban en 1980, tal
como aparece en el acta de una reunién que celebraron en Munich el 9 de octubre
de 1980 con el Sr. Schweitzer, que la demanda normal de piezas de repuesto era
del 10 al 15 %, los porcentajes indicados anteriormente, que incluyen las ventas
separadas tanto de flotadores como de aparejos y piezas del aparejo, no permiten
afirmar que la demanda de componentes separados fuera mucho mayor que la de
piezas de recambio.

A la vista de lo expuesto, puede llegarse a la conclusién de que ya existia un
mercado de componentes aislados en el momento a que se refiere la Decision, pero
que no era muy importante.

WSI afirma en segundo lugar que, en el momento en cuestién, no habia intercam-
bios comerciales importantes de tablas a vela entre los Estados miembros, teniendo
en cuenta que los fabricantes de tablas a vela operan sobre todo en su mercado
interno y que las importaciones representaban por término medio en cada Estado
anicamente del 20 al 30 % de la produccién nacional.

La Comisién, por su parte, sefiala que, ya durante el periodo en cuestiéon, empresas
como Mistral y Dufour operaban a nivel comunitario y a gran escala.
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De todo lo que precede se deduce que las importaciones, como la misma WSI
reconoce, han supuesto siempre un porcentaje nada despreciable de las tablas a
vela suministradas en los diferentes Estados miembros. Esto es tanto mas cierto en
cuanto que la importancia de los intercambios intracomunitarios de tablas a vela
debe ser valorada en relacién a la totalidad del mercado comiin y no a cada mer-
cado nacional.

III — Alcance de la patente alemana

Otro punto controvertido entre las partes es el del alcance de la patente concedida
a WSI en la Reptblica Federal de Alemania.

En este sentido, WSI cuestiona, en primer lugar, que la Comisién sea competente
en si misma para pronunciarse sobre el alcance de una patente concedida en un
Estado miembro. Considera que, si existe por lo menos una duda razonable acerca
del alcance de la patente, no corresponde a la Comisién tomar el lugar de los
tribunales nacionales, que son los inicos competentes para pronunciarse con caric-
ter firme sobre dicha cuestién. En este caso, estaban teniendo lugar procedimientos
judiciales precisamente para obtener una decisién acerca del alcance de la patente,
y la Comisién no tenia ningin derecho a anticipar esta decision.

La Comisién responde que en este caso no era ni necesario ni oportuno esperar el
resultado final en los procedimientos pendientes acerca del alcance de la patente.
En efecto, el punto de vista defendido por la Comisién, correspondia a una situa-
ci6én juridica que habia sido ya confirmada, en varias ocasiones, por las autorida-
des alemanas competentes. Ademas, el hecho de esperar a que terminara el proce-
dimiento pendiente habria significado aceptar las restricciones a la competencia
impuesta por WSI, por un periodo aGn mayor, probablemente hasta la expiracién
de la patente.

Si bien no corresponde a la Comisién determinar el alcance de una patente, no es
menos cierto que esta institucién no puede abstenerse de toda iniciativa cuando el
alcance de la patente es un factor importante para apreciar si ha habido una infrac-
cion de los articulos 85 y 86 del Tratado. Aun en el caso de que el alcance efectivo
de una patente sea objeto de un litigio ante los tribunales nacionales, la Comisién
debe poder ejercer sus competencias de acuerdo con las disposiciones del Regla-
mento n® 17/62.
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La situacion de la empresa que es objeto de un procedimiento a tenor de dicho
reglamento no resulta comprometida por las constataciones que pueda hacer la
Comisién. Por un lado, éstas no prejuzgan en nada las estimaciones que los tribu-
nales nacionales hagan sobre los litigios que les son sometidos relativos a los dere-
chos de patente; por otro lado, la decisién de la Comisién esta sujeta al control del
Tribunal de Justicia.

El control ejercido por el Tribunal debe limitarse a determinar si, a la luz de la
situacion juridica existente en el Estado donde ha sido concedida una patente, la
Comisi6n ha hecho una valoracién razonable del alcance de dicha patente. En este
caso es necesario, por tanto, comprobar si la Comision tenia razones para estimar
que la patente alemana concedida a WSI cubria sélo el aparejo de una tabla a vela,
y no el flotador.

A este respecto, debe sefialarse que ninguno de los procedimientos judiciales ex-
presamente entablados con el fin de aclarar este punto ha dado lugar todavia a una
decision definitiva. El procedimiento piloto incoado en 1980 por WSI contra una
empresa que vendia flotadores aislados en la Republica Federal de Alemania se
interrumpi6 en 1983 al retirar WSI su demanda después de haber celebrado un
contrato de licencia con la parte demandada. Otras dos acciones entabladas por
empresas competidoras de los cesionarios de la licencia de WSI para que constara
que el suministro de flotadores y de velas (en el primer caso) y de mastiles (en el
segundo) no constituia una defraudacién de la propiedad industrial fueron suspen-
didas mientras se celebraban negociaciones para llegar a un acuerdo.

En tales circunstancias, el alcance de la patente alemana dnicamente puede ser
determinado basindose en el tenor de la reivindicacién aceptada por la Oficina
Federal alemana de Patentes y. en las decisiones interpretativas tomadas hasta la
fecha por las autoridades y tribunales alemanes competentes.

La decisién de concesién de la patente tomada por la Oficina Federal alemana de
Patentes el 31 de marzo de 1978 indica que la patente se concede para «un aparejo
de tabla a vela» que puede ser «utilizado no sélo para tablas a vela, sino también
para deslizadores sobre hielo, sobre arena, tablas de patinaje sobre las olas
(«surf»), canoas, barcos de remos o pequefios veleros». También es preciso sefialar,
por una parte, que la decision sobre la patente menciona la existencia de otros
tipos de aparejos patentados y sitda el elemento innovador de la invencién en la
posibilidad que ofrece este aparejo de navegar contra el viento y, por otra parte,
que la descripcion del invento menciona tnicamente los componentes del aparejo.
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Teniendo en cuenta que cada vez que aparecia la expresion «tabla a vela» en la
solicitud inicial de la patente de WSI se puso en su lugar «aparejo de tabla a vela»
y que fue suprimida la frase de la solicitud inicial que indicaba que la invencién
incluia la tabla a vela, no es posible considerar, como hace la demandante, que las
modificaciones hechas en la solicitud durante el procedimiento de concesion de la
patente eran Gnicamente cuestién de redaccién y no pretendian en absoluto limitar
el alcance de la patente. Incluso suponiendo que la Oficina Federal de Patentes no
hubiera indicado claramente las razones por las que habia rechazado la reivindica-
cién inicial y habia propuesto una nueva redaccién, no cambiaria el hecho de que
WSI acepté expresamente la solicitud modificada. Ademas, una carta de la Oficina
Federal de Patentes, de 21 de enero de 1974, aclara que, si WSI no hubiera acep-
tado las modificaciones propuestas, la solicitud habria tenido que ser rechazada.

Parece que no es posible sacar otra conclusién de las decisiones adoptadas hasta la
fecha por varias autoridades y tribunales alemanes en los litigios que exigian una
determinacién del alcance de la patente. Mediante sentencia de 9 de agosto de
1979, el Landgericht Miinchen establecié que un fabricante sin licencia podia com-
prar aparejos objeto de licencia y montarlos en sus flotadores, lo que implica que
el propoésito de la patente no era cubrir la tabla completa. Por decision de 28 de
noviembre de 1979, el Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes) rechaz6
numerosas oposiciones a la patente, basadas en el estado de la técnica en aquel
momento, reemplazando, no obstante, la reivindicacién principal por una secunda-
ria, qué también se referia a un aparejo de tabla a vela. El Bundeskartellamt (Ofi-
cina Federal sobre practicas restrictivas de la competencia) basé también su deci-
sion de 30 de septiembre de 1981, relativa a la compatibilidad de los contratos de
licencia de WSI con el Derecho aleman en materia de competencia, en el recono-
cimiento, motivado de forma detallada, de que la patente concedida a WSI cubria
Gnicamente el aparejo, y no la tabla a vela completa. El 10 de diciembre de 1981,
el Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justicia), al pronunciarse en el marco de
una accién por defraudacién de la propiedad industrial entablada por WSI contra
un fabricante de velas disefiadas expresamente para los aparejos de tablas a vela,
mencion6, como elementos del conjunto patentado, el mastil orientable y capaz de
girar libremente en todos los sentidos, la vela y el doble asidero (wishbones). Por
altimo, en el procedimiento piloto incoado por WSI, los tribunales de primera y
segunda instancia rechazaron las alegaciones de la demandante relativas’al alcance
de la patente alemana.

Por lo tanto, debe: considerarse, coincidiendo con el criterio de la Comisién, que
en la época en que ésta comenz6 su investigacion sobre WSI y adopté la Decisién
impugnada, no habia nada en el texto de la patente ni en la interpretacién que
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hicieron de él las autoridades y los tribunales alemanes que permitiera afirmar que
la patente se referia a una tabla a vela completa. Esta situacién no ha cambiado en
absoluto desde entonces.

No puede aceptarse el argumento de WSI segtn el cual los demis elementos de la
tabla a vela, aparte del aparejo, estin cubiertos automaticamente por la patente, en
cuanto son elementos indispensables para el funcionamiento del invento. Segun la
jurisprudencia alemana citada por la demandante, sélo estin protegidos elementos
relativos al principio de innovacién, y en el caso en cuestién nunca se le ha reco-
nocido al flotador ningn elemento que suponga una novedad en relacién al es-
tado de la técnica.

Las clausulas que figuran en los contratos de licencia no pueden, por lo tanto, en
la medida en que se refieren a partes de la tabla a vela no cubiertas por la patente
alemana o en que comprenden la tabla a vela completa, encontrar ninguna justifi-
cacién basindose en la proteccién de un derecho de propiedad industrial.

IV — Valoracién de los contratos de licencia a la luz del articulo 85, apartado 1,
del Tratado CEE

A — La restriccién a la competencia

Es necesario, por tanto, examinar si las clausulas mencionadas en la Decisiéon im-
pugnada son compatibles con el articulo 85, apartado 1, del Tratado. Para ello es
necesario, en primer lugar, comprobar si dichas clausulas tienen por objeto o
efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado
comiin.

La primera de las clausulas en cuestion implica —segtin la Comisién— la obliga-
cién por parte de los cesionarios de la licencia de no explotar el invento mas que
para montar el aparejo patentado en ciertos tipos de flotadores definidos en el
contrato y la obligacién de presentar al cedente para su aprobacién, antes de su
lanzamiento al mercado, cualquier nuevo tipo de flotador previsto para el montaje
de los aparejos patentados.

WSI niega, en primer lugar, que el producto fuera definido en los contratos de
licencia como una tabla a vela completa compuesta por el apareJo y por «un tipo
bien preciso de flotador fabricado por el cesionario» y sujeto, por lo tanto, a la
aprobacion del cedente, puesto que, segin los contratos, cualquier modificacién
del producto estaba sujeta a dicha aprobacién.
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Sin embargo, del texto de los contratos se desprende que el producto objeto de la
licencia era definido en los mismos como una tabla a vela completa, cuyas caracte-
risticas bien precisas se especificaban en los anexos. De ello se deduce que, a tenor
de dichos acuerdos, cualquier modificacion de un flotador estaba sujeta a la apro-
bacién del cedente. Unicamente el contrato entre Ten Cate y Shark prevé expresa-
mente en su apartado 2 que la licencia se refiere a un «aparejo de tabla a vela», el
cual sélo puede ser fabricado y vendido como parte de una tabla a vela fabricada
mediante el montaje de diferentes componentes, pero no menciona el flotador. El
hecho de que WSI, después de haberse hecho cargo del contrato en cuestion, se
declarara dispuesta a conceder también una licencia para una tabla a vela no des-
montable no cambia en nada esta situacién, la cual exige, en contra de lo dispuesto
en la decisién, que no se incluya el acuerdo celebrado con Shark entre los que
contienen una obligacién de obtener la aprobacion del flotador por parte del ce-
dente.

WSI alega a continuacién que, aun en el caso de que también fuera necesaria para
los flotadores, la aprobacién del cedente no tenia como finalidad limitar los mode-
los de tablas a vela que podian ser fabricados por los cesionarios de la licencia,
sino que pretendia Gnicamente comprobar que la tabla no fuese de una calidad
inferior y que no perjudicase a los derechos de otros cesionarios de la licencia. No
hubo, dentro del mismo campo de aplicacién técnica, mis restricciones que las dos
mencionadas, las cuales forman parte, sin embargo, del objeto especifico de los
derechos de patente objeto de la licencia.

La Comisién responde que un derecho de propiedad industrial no da al titular que

ha concedido una licencia a otras empresas la facultad de organizar el mercado de
los productos objeto de la licencia. Las restricciones al campo de aplicacién de la
licencia pueden ser aceptables con la Gnica condicion de que se refieran a produc-
tos diferentes, pertenecientes a mercados diferentes. El disefio y la calidad del pro-
ducto son asunto exclusivo del cesionario de la licencia.

Segtn la Comision, las normas de calidad y de seguridad tGnicamente pueden sus-
traerse al ambito de aplicaciéon del articulo 85, apartado 1, si se refieren a un
producto realmente cubierto por la patente, si se limitan a asegurar que se apliquen
realmente las instrucciones técnicas descritas en la patente y si han sido fijadas
desde un principio y segtn criterios objetivamente comprobables.
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Por lo que respecta a la afirmacién de WSI de que la aprobacién es necesaria para
impedir la imitacién servil, la Comisién sefiala, en primer lugar, que la protecciéon
contra la imitacién servil no forma parte del objeto especifico de ningtin derecho
de propiedad industrial, sino que es un medio de defensa concedido por los tribu-
nales de muchos paises contra las defraudaciones sobre los productos efectuadas
por parte de los competidores. Ahora bien, si mediante una clausula contractual
apropiada el cedente se erige en tnico arbitro, en lugar del tribunal, para decidir
sobre cualquier caso dudoso que puede surgir, existe el riesgo de que utilice esta
facultad discrecional Gnicamente en su favor, restringiendo asi la libertad de com-
petencia de los cesionarios de la licencia mas alla del terreno de la competencia
desleal propiamente dicha.

Es necesario, por lo que respecta al control de calidad de la tabla a vela, determi-
nar si dicho control puede formar parte del objeto especifico de la patente. Como
ha sefialado la Comisién acertadamente, este control no puede entrar en el objeto
especifico de la patente mas que en el caso de que se refiera a un producto cu-
bierto por ésta, ya que su dnica justificacion es garantizar «la ejecucion en la prac-
tica de las instrucciones técnicas dadas en la patente y aplicadas por el cesionario
de la licencia». Sin embargo, en el presente asunto, se ha probado que puede esti-
marse razonablemente que la patente alemana no cubre el flotador.

Pero, incluso en el supuesto de que la patente alemana cubra toda la tabla a vela, y
por tanto también el flotador, no puede admitirse sin mas que un control, como
los previstos en los contratos de licencia, sea compatible con el articulo 85. En
efecto, este control debe realizarse segiin criterios de calidad y de seguridad fija-
dos desde el principio y segin criterios objetivamente verificables. Si no fuera asi,
el caracter discrecional de este control tendria el efecto de permitir al cedente
hacer una seleccién sobre los modelos de los cesionarios de la licencia, lo cual
seria contrario al articulo 85.

WSI no ha conseguido probar que existian criterios objetivos y fijados de ante-
mano, ya que no habia en los contratos ninguna indicacién de los controles técni-
cos que habia que efectuar.

La afirmacién de la demandante por la que se comprometié a no negar su aproba-
cién sin causa justificada y el hecho de que pricticamente nunca negara dicha
aprobacién no hacen sino confirmar esta conclusién. En efecto, WSI no habria
tenido ninguna necesidad de prometer que su negativa no seria sin causa justifi-
cada si la posibilidad de una negativa dependiera, no de una actitud discrecional
por su parte, sino de la observancia de las normas de calidad bien definidas nece-
sarias para la ejecucion practica de las instrucciones técnicas.

655




49

50

51

52

53

54

SENTENCIA DE 25. 2. 1986 — ASUNTO 193/83

Por lo tanto, debe constar que el interés de WSI era en realidad comprobar que en
los flotadores de sus cesionarios se habian extremado las diferencias entre los mis-
mos lo suficiente como para cubrir la gama mas amplia posible de la demanda del
mercado.

En la medida en que WSI alega también, para justificar su control, una pretendida
responsabilidad del cedente, segin el Derecho californiano, por los accidentes pro-
ducidos debido a la mala calidad de los productos objeto de licencia, es necesario
destacar que, si existe tal responsabilidad, ésta no afecta a la compatibilidad de un
control de este tipo con el Derecho comunitario.

Respecto a la justificacién que WSI busca en la necesidad de impedir defraudacio-
nes, conviene subrayar primero que no puede considerarse que los flotadores estu-
vieran cubiertos por la patente y que, por lo tanto, basindose Gnicamente en esta
raz6n, el titular de la patente no tenia razones para intervenir en conflictos entre
sus cesionarios en relacién con los flotadores que podian comercializar.

La proteccién que ofrece la patente sélo puede ser invocada en el caso de una
imitacion de los productos fabricados por el cedente mismo. En la medida en que,
por lo que se refiere a los flotadores, WSI disponia, gracias a la clausula en cues-
tién, de una posibilidad de descubrir e impedir una pretendida imitaciéon servil
entre los cesionarios, no hay duda de que tal clausula constituia una restriccion al
libre juego de la competencia. Dicha clausula substituia en efecto la apreciacion
discrecional de WSI por las decisiones de los jueces nacionales, a los que debian
haberse dirigido los cesionarios para que se hiciera constar la existencia de una
imitacié6n servil.

En vista de las consideraciones anteriores, procede declarar que la clausula men-
cionada en el apartado 1, punto 1, del articulo 1 de la Decisién impugnada dio
lugar a una restriccién de la competencia en el sentido del articulo 85, apartado 1.

La segunda de las clausulas impugnadas se refiere a la obligacion de los cesionarios
de vender los componentes cubiertos por la patente alemana y, por lo tanto, los
aparejos en particular, s6lo junto con los flotadores aprobados por el cedente, es
decir, s6lo como tablas a vela completas.
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WSI considera que en cualquier caso una clausula contractual que prohiba la venta
de aparejos a fabricantes sin licencia esta plenamente justificada por el hecho de
que tales ventas permiten a los fabricantes sin licencia combinar los aparejos con
los flotadores, lo que constituye una defraudacion de la propiedad industrial. Ade-
mas, alega que esta restriccion estd cubierta por el objeto especifico de la patente
alemana.

La Comisién seiala que el riesgo de defraudacion de la propiedad industrial por
parte de terceros no puede justificar en ningin caso la prohibicién de la venta de
aparejos, que no puede en si misma constituir una defraudacion de la propiedad
industrial, sobre todo si el riesgo de una defraudacién no esta en absoluto elimi-
nado cuando los cesionarios de la licencia venden tablas a vela completas.

En este sentido, es preciso tener en cuenta, como ya se ha visto a proposito del
alcance de la patente alemana, que esta patente debe considerarse aplicable sélo al
aparejo. Siendo asi, no puede admitirse, por lo tanto, que la obligacién impuesta
arbitrariamente al cesionario de no vender el producto patentado si no es junto
con un producto ajeno a la patente sea indispensable para la explotacién de ésta.

Por tltimo, respecto al argumento de WSI, segin el cual la prohibicién de vender
aparejos por separado no podria tener ningtn efecto sobre la competencia, ya que
negarse a dichas ventas es algo que interesaba a los cesionarios, hay que sefialar
que dicho argumento no puede admitirse teniendo en cuenta, por un lado, que ha
sido probado que ciertos cesionarios ya habian vendido componentes por separado
y, por otro lado, que, incluso aunque en cierta época los cesionarios no mostraran
en general ningin interés en las ventas por separado, la situacién podia cambiar en
el futuro. '

Con base en las consideraciones anteriores, la clausula a la que se refiere el apar-
tado 1, punto 2, del articulo 1 de la Decisién debe, por tanto, ser considerada
también como de caricter restrictivo de la competencia.

La tercera de las clausulas en litigio se refiere a la obligacion de los cesionarios de
la licencia de pagar, por la venta de componentes, unos canones calculados con
base en el precio de venta neto del producto.
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WSI sostiene que de esta clausula no puede deducirse que el canon sobre la venta
de un componente debe calcularse a partir del precio de venta neto de la tabla a
vela completa. En realidad, la definicién del producto segiin los contratos en cues-
tién abarca también a los componentes.

La Comisién sefiala que la definicion del producto que figura en los contratos no
considera el aparejo como un elemento para vender por separado y que no existe,
por tanto, método alguno para calcular unos cinones aparte por la venta de un
aparejo. Respecto a la obligacién de pagar un canon por los flotadores, es decir,
por un producto no protegido por la patente, la Comisién observa que dicha obli-
gacion no puede justificarse basindose en la ventaja que los cesionarios de la licen-
cia tienen con los aparejos. El gravamen financiero que recaia sobre los flotadores
afect6 de forma negativa a la competitividad de los cesionarios de la licencia y les
llevé a tratar de compensar esta desventaja negindose a vender aparejos a sus
competidores sin licencia con el fin de reducir las ventas de los altimos.

En el presente asunto es necesario comprobar en primer lugar si la definicién del
producto que figuraba en los contratos de licencia cubria también los componen-
tes. A este respecto, se debe sefialar que tal era el caso en lo que se refiere a los
contratos celebrados por WSI con SAN, Klepper y Marker, mientras que el con-
trato con Shark disponia expresamente que el cesionario se comprometia a pagar
el canon sobre el precio de venta neto de una tabla a vela equipada con el aparejo
patentado, y que el contrato celebrado con Akutec no menciona los componentes.
Por lo que se refiere al contrato con Ostermann, es preciso sefialar que éste, tal
como habia sido celebrado entre Ten Cate y Ostermann, preveia expresamente un
canon sobre los componentes, que se habia de calcular con base en el precio
franco fabrica, pero que a raiz de que WSI se hiciera cargo del contrato las partes
contratantes acordaron establecer un tipo inico de canon a pagar por el producto.

En la medida en que los contratos celebrados por WSI con SAN, Klepper y Mar-
ker incluyen también los componentes en la definicién del producto, procede con-
siderar que la decisiéon impugnada incurre en un error al afirmar que dichos
contratos contienen una cliusula que obliga a los cesionarios a pagar por los com-
ponentes un canon calculado sobre el precio de una tabla a vela completa. Las
mismas consideraciones se aplican con mayor razén al contrato celebrado entre
Ten Cate y Ostermann, tal como estaba redactado antes de que WSI se hiciera
cargo del mismo, que distinguia expresamente entre los cinones que habia que
pagar por el producto y los cinones que habia que pagar por los componentes.
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En cuanto a los contratos que disponen que el canon debe ser calculado por lo
menos sobre la base del precio de la tabla a vela completa, es necesario sefialar, en
primer lugar, que en el presente asunto no se dan los supuestos que, segun la
Comisién, podrian justificar dicho método de calculo, el cual es admisible cuando
«las unidades fabricadas o utilizadas, o su valor, son dificiles de determinar por
separado en un proceso de produccién complejo o cuando no hay una demanda,
especificamente para el objeto patentado, que el cesionario sea incapaz de satisfa-
cer mediante este método de calculo». En efecto, el aparejo no forma un cuerpo
tnico con el flotador y existia, como ya se ha visto, una demanda especifica para
aparejos. Estas consideraciones se aplican también al flotador, cuyo valor es, por
otra parte, mucho mayor que el del aparejo.

No obstante, es preciso sefialar que el canon cobrado por la venta de aparejos con
arreglo a este célculo no resulta ser mayor que el previsto en los nuevos contratos
para la venta de aparejos por separado, ya que los cesionarios de la licencia han
reconocido que, al tener que calcularse la remuneracion del cedente en lo sucesivo
s6lo sobre el precio del aparejo, era justo aceptar un tipo mis elevado de canon.
De esto se desprende que dicho método de calculo no tenia por objeto ni por
efecto restringir la competencia en la venta de aparejos sueltos.

A la vista de estas consideraciones, procede declarar que el método de calculo de
los canones basado en el precio de venta neto de una tabla a vela completa tenia
un caracter restrictivo de la competencia en lo que se refiere a la venta por sepa-
rado de flotadores, que no estaban cubiertos por la patente alemana, pero no en lo
referente a la de aparejos.

La cuarta de las clausulas en cuestién se refiere a la obligacion de los cesionarios
de la licencia de poner en sus flotadores, fabricados y vendidos en Alemania, la
mencién «con licencia de Hoyle Schweitzer» o «con licencia de WSI».

WSI considera que esta clausula no es susceptible de falsear la competencia, dado
que ningin consumidor podria deducir de dicha mencién que el flotador habia
sido fabricado con la técnica de WSI, sino que deduciria simplemente que WSI
habia concedido una licencia que permitia vender una tabla a vela completa. Por
otra parte, nada impediria que los cesionarios de la licencia se presentaran a si
mismos como técnicamente independientes.
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La Comisién sostiene, por su parte, que solo los componentes cubiertos por la
patente constituyen lugares donde puede ponerse legitimamente dicha mencién, y
que si ésta se pusiera en el flotador crearia la impresién erronea de que el objeto
de la patente era la tabla a vela completa. Los cesionarios no tendrian asi la posibi-
lidad de presentarse como técnicamente independientes por lo que respecta al flo-
tador y de consolidar su reputacién, lo que afectaria su posicién en el mercado.

A propésito de esta clausula, debe observarse en primer lugar que, en contra de lo
que se dice en la decision, la clausula no figura en los contratos celebrados con
Ostermann y Shark.

Es preciso sefialar a continuacién que esta clausula puede formar parte del objeto
especifico de la patente a condicién de que la mencién figure sélo en los compo-
nentes cubiertos por la patente. De no ser asi, surge la cuestién de si la cliusula
tiene por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia.

A pesar de que WSI sostiene que el objeto de esta cliusula no era falsear la com-
petencia, sino s6lo hacer evidente, mediante la colocacién de la frase mencionada
en un sitio donde fuera facilmente visible, que la fabricacién y la venta de tablas a
vela se habian hecho posibles gracias a una licencia de WSI, no es menos cierto
que de esta manera WSI mantenia las dudas sobre la cuestién de si también el
flotador estaba cubierto o no por la patente y reducia asi la confianza de los con-
sumidores en los cesionarios de la licencia con el propésito de obtener una ventaja
competitiva para ella.

A la luz de lo expuesto, procede estimar que la cldusula mencionada en el apar-
tado 1, punto 4, del articulo 1 de la Decisi6n impugnada era incompatible con el
articulo 85, apartado 1.

La quinta de las clausulas impugnadas se refiere a la obligacién de los cesionarios
de reconocer como marcas validas las marcas denominativas «Windsurfer» y
«Windsurfing», asi como la marca grafica o «logo».

WSI sostiene que, en el momento de celebrarse los contratos de licencia, ya habia
marcas registradas en la mayoria de los paises y nombres genéricos para designar
al deporte y al producto. Era perfectamente posible por parte del cedente pedir a
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sus cesionarios que usaran esos nombres genéricos y no sus propias marcas que los
defraudadores de la propiedad industrial trataban, en cambio, de usar de modo
genérico. Sin embargo, no habia nada en los contratos que prohibiera a los cesio-
narios de la licencia pedir a los tribunales que declararan invalidas las marcas co-
merciales.

La Comisién sefiala que la clausula de no impugnacién es diferente de la clausula
que prohibe la utilizacién de la marca comercial de la demandante. El reconoci-
miento de la validez de una marca implica necesariamente abstenerse de tratar de
obtener la declaracién de su invalidez, lo cual es contrario al articulo 85. Ademas,
semejante compromiso no tendria nada que ver con el contrato de licencia en su
conjunto.

Dado que la Comisién no ha impugnado la prohibicién de usar como nombres
genéricos las marcas de WSI y de Ten Cate, es preciso entonces excluir del na-
mero de clausulas controvertidas las que figuran en los contratos celebrados con
Shark y Ostermann, las cuales no implican, aparte de la prohibiciéon de su uso,
ninguna obligacién de no impugnar la validez de las marcas.

WSI alega que la obligacién en cuestion tenia la anica finalidad de asegurar el
reconocimiento de las marcas siempre que no fueran declaradas invalidas, para
impedir que se convirtieran en nombres genéricos. Esta alegacion no puede acep-
tarse si se considera que el mismo representante de la demandante reconocié, du-
rante una entrevista con los representantes de la Comisién en enero de 1981, que
la clausula que figura en el articulo 12 del contrato celebrado con SAN y cuyo
contenido es, por otra parte, idéntico al de otras clausulas contenidas en los con-
tratos celebrados con Akutec, Klepper y Marker debe ser considerada como una
clausula de no impugnacién en el campo del derecho de marcas.

El interés de WSI en impedir la evolucion que estaba transformando las marcas en
nombres genéricos del producto no podia, en ningin caso, ser protegido por me-
dio de una cliusula que evidentemente no entra dentro del objeto especifico de la
patente y que se impuso a los cesionarios al celebrarse los contratos relativos a la
explotacién de la patente, aun cuando el objeto especifico de la clausula era total-
mente diferente.
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De acuerdo con las consideraciones anteriores, debe estimarse que la clausula refe-
rente al reconocimiento de las marcas de WSI por parte de los cesionarios de la
licencia restringia la competitividad de éstos y, por tanto, cumplia la primera de las
condiciones para la aplicacion del articulo 85, apartado 1.

La sexta de las clausulas controvertidas se refiere a la obligacion de los cesionarios
de la licencia de limitar la fabricacién del producto objeto de licencia a un lugar de
produccién determinado de la Reptblica Federal de Alemania, obligacion combi-
nada con el derecho de WSI a resolver inmediatamente el contrato en caso de que
los cesionarios de la licencia cambiaran su lugar de fabricacién.

WSI sostiene que dicha prohibicién forma parte del objeto especifico de la patente
en la medida en que pretende que el cedente mantenga el control de calidad sobre
la fabricacién de los productos destinados a la Repuablica Federal de Alemania.
Ademas, incluso en el supuesto de que tal prohibiciéon fuera incompatible con el
articulo 85, no afectaria a la competencia, ya que las inversiones para la fabrica-
cién de tablas a vela son considerables y, por tanto, es poco probable que un
fabricante de tablas a vela opere en diferentes paises.

La Comisién responde que no puede hablarse de control de calidad cuando los
componentes de tablas a vela vendidas por muchos cesionarios de la licencia son
fabricados en la Republica Federal de Alemania por subcontratantes sobre los que
WSI no tiene ningtn control. Por otra parte, cuando la fabricaciéon de los compo-
nentes se cede a subcontratantes, las inversiones son muy pequeiias, lo que facilita
la produccién en el extranjero.

Por lo que se refiere al objeto especifico de la patente, estd claro que WSI no
puede apoyarse en él para obtener la proteccion proporcionada por la patente en
un pais en el que esta proteccién no existe. En la medida en que WSI prohibe a los
cesionarios de la licencia que fabriquen el producto en un pais donde no esta pro-
tegido por una patente y que lo comercialicen sin pagar un canon, limita, en
efecto, el juego de la competencia mediante una clausula que no tiene nada que
ver con la patente.

El argumento de WSI basado en la necesidad de asegurar un control de calidad
sobre los productos de los cesionarios de la licencia no puede cambiar en absoluto
esta conclusion. Es preciso recordar que, como ya se ha dicho, un control de cali-
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dad puede admitirse unicamente para el mismo producto patentado y con base en
criterios objetivos y fijados de antemano, condiciones que no se cumplen en el
presente asunto. Ademas, procede sefialar que el cambio de lugar de fabricacién no
parece tener mayor importancia a los efectos del control de calidad en una situa-
cién en la que, incluso en la Repablica Federal de Alemania, la fabricacién de los
componentes se confia a menudo a subcontratantes.

Finalmente, por lo que respecta al problema del establecimiento en el extranjero,
éste no implica unos gastos muy elevados, especialmente cuando la fabricacién ha
sido subcontratada.

Debe, por tanto, estimarse que las clausulas de los contratos que prohiben a los
cesionarios de WSI tratar de iniciar una produccién en un Estado miembro que no
sea la Republica Federal de Alemania cumplen, en lo que se refiere a su efecto
sobre la competencia, las condiciones previstas en el articulo 85, apartado 1.

La séptima de las clausulas que la Comisién considera incompatibles con el arti-
culo 85, apartado 1, se refiere a la obligacién de los cesionarios de la licencia de
no impugnar la validez de las patentes objeto de licencia.

WSI alega, a este respecto, que el interés general en una competencia esencial-
mente libre, ya garantizado gracias al minucioso y exhaustivo procedimiento de
solicitud de patente previsto por la ley alemana, estaria mejor servido mediante
una clausula de no impugnacién que hiciera mas facil la concesion de una licencia
por el titular de una patente.

La Comisién estima, en cambio, que, aunque un cesionario no pueda impugnar la
patente sino a través de las informaciones que ha recibido en razén de su privile-
giada relaciéon con el cedente, el interés general en asegurar una competencia esen-
cialmente libre y en destruir asi un monopolio quizad concedido erréneamente al
cedente ha de prevalecer sobre cualquier otra consideracion.

Es preciso hacer constar que dicha clausula no forma parte, evidentemente, del
objeto especifico de la patente; ésta no puede interpretarse como una proteccién
contra las acciones que pretenden impugnar la validez de una patente, teniendo en
cuenta que es de interés general eliminar cualquier obsticulo a la actividad econé-
mica que pudiera ser originado por la concesién errénea de una patente.
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Debe, por tanto, declararse que la obligacion mencionada en el apartado 3 del
articulo 1 de la Decisién restringe de manera ilicita la competencia entre los fabri-
cantes.

Para terminar el examen efectuado con el fin de comprobar si las cliusulas en
cuestién tienen por objeto o efecto restringir el juego de la competencia en el
mercado comin, debe declararse, por lo tanto, que efectivamente es asi para todas
estas clausulas, a excepcion de la mencionada en el apartado 1, punto 3, del arti-
culo 1 de la Decisién impugnada (obligacién de pagar cinones por los componen-
tes sobre el precio de venta neto del producto), en la medida en que dicha cliusula
se aplica a los aparejos.

B — Obstdaculos al comercio intracomunitario

WSI alega ademis que, aun cuando ciertas clausulas de los contratos de licencia
pudieran tener un caricter restrictivo de la competencia, no pueden, sin embargo,
afectar de modo sensible al comercio entre Estados miembros.

Este argumento debe ser rechazado. El articulo 85, apartado 1, del Tratado no
exige en absoluto que cada clausula de un contrato —considerada individual-
mente— pueda afectar al comercio intracomunitario. El Derecho comunitario so-
bre la competencia se aplica a los acuerdos entre empresas, que pueden afectar al
comercio entre los Estados miembros; solamente cuando el acuerdo, considerado
en su conjunto, puede afectar al comercio, procede examinar cuéles son las clausu-
las de dicho acuerdo que tienen por objeto o efecto restringir o falsear el juego de
la competencia.

En un asunto como el presente, en el que la importancia del contrato controver-
tido para el comercio entre Estados miembros no ofrece duda, no ha lugar a exa-
minar si cualquier clausula restrictiva de la competencia, considerada por separado,
podria afectar al comercio intracomunitario.

V — Aplicabilidad del articulo 85, apartado 3, del Tratado CEE

WSI alega también que a las clausulas en cuestion se les puede aplicar la excepcién
del articulo 85, apartado 3, ya que, a pesar de las restricciones que imponian,
produjeron un crecimiento del mercado aleman mas fuerte que el de ningtn otro
mercado. Segian WSI, el hecho de que las clausulas no se notificaran carece de
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importancia, ya que entran dentro del campo del articulo 4, apartado 2, parrafo 2,
letra b), del Reglamento n°® 17/62 (EE 08/01, p. 22), segun el cual no existe obli-
gacién de notificar en el caso de acuerdos entre dos empresas, que tengan por
efecto, entre otros, imponer al cesionario o al usuario de un derecho de propiedad
industrial limitaciones en el ejercicio de ese derecho.

La Comisién responde que la demandante no ha indicado las razones por las que
considera que las restricciones impuestas se refieren anicamente al uso de las técni-
cas objeto de licencia, sino que se ha limitado a repetir los argumentos generales
aducidos contra la aplicabilidad del articulo 85, apartado 1. De hecho, por lo me-
nos en el caso de la Republica Federal de Alemania, estas restricciones iban mas
alla del objeto cubierto por la patente y no estaban exentas, por lo tanto, de la
obligacién de notificar. Por lo que se refiere a las ventajas que se obtendrin de
dichas clausulas, la Comisién sefiala que no se ha probado que la variedad, el alto
nivel técnico y la calidad de los productos de los cesionarios sean consecuencia de
la politica sobre concesién de licencia seguida por WSI. Ademis, no se observan
diferencias importantes en cuanto a calidad y seguridad entre los productos de los
cesionarios de la licencia y de los no cesionarios de la licencia.

Por lo que se refiere a la aplicabilidad a este asunto del articulo 4, apartado 2,
parrafo 2, letra b), del Reglamento n® 17/62, procede afirmar que las restricciones
impuestas por las clausulas en cuestién van maés all4 del derecho conferido por la
patente, en la medida en que abarcan también al flotador, el cual no esta cubierto
por la patente, y en que incluyen una obligacién de no impugnar las marcas y la
patente de WSI.

A la vista de esta afirmacion, procede decidir que dichas cliusulas, al no podérseles
aplicar la exencion de la obligacién de notificar prevista por la disposicién mencio-
nada, no podian tampoco, a falta de notificacién, acogerse a lo dispuesto en el
articulo 85, apartado 3, y, por tanto, se hace innecesario comprobar si retnen las
condiciones exigidas por este articulo, lo que, en cualquier caso, no es cuestionado
por la Comisién.

VI — Infracciones apreciadas

Se desprende de lo dicho que todas las clausulas de los contratos de licencia men-
cionadas por la Comisién en el articulo 1 de la Decisién impugnada deben ser
consideradas como infracciones del articulo 85, apartado 1, del Tratado CEE, ex-
cepto la mencionada en el apartado 1, punto 3 (obligacién de pagar cinones por
los componentes sobre el precio de venta neto del producto), en la medida en que
se aplica a los aparejos.
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Por tanto, procede declarar nulo el articulo 1 de la Decisién de la Comisién de 11
de julio de 1983 solamente en cuanto establece que:

— el contrato celebrado con Shark incluia la obligacion del cesionario de la licen-
cia de no explotar las patentes objeto de licencia mas que para fabricar tablas a
vela cuyos flotadores hubieran sido previamente aprobados por WSI;

— los contratos de licencia celebrados por WSI con SAN, Klepper y Marker, y el
contrato celebrado con Ten Cate y Ostermann, antes de que WSI se hiciera
cargo de él, contenian la obligacién por parte de los cesionarios de la licencia
de pagar cénones por los componentes sobre el precio de venta neto de las
tablas a vela completas;

— los contratos de licencia celebrados con Ostermann y Shark contenian la obli-
gacion de poner en los flotadores de sus tablas a vela la mencion «con licencia
de Hoyle Schweitzer» o «con licencia de WSI»;

— los contratos de licencia celebrados con Ostermann y Shark contenian la obli-
gacién por parte de los cesionarios de la licencia de reconocer como marcas
validas las marcas de WSI y de Ten Cate;

— constituye una infraccion del articulo 85, apartado 1, del Tratado CEE la obli-
gacién impuesta a los cesionarios de la licencia de pagar canones por los apare-
jos fabricados bajo la patente alemana Gnicamente sobre la base del precio de
venta neto de una tabla a vela completa.

VII — La multa

WSI hace referencia a continuacién al articulo 15, apartado 2, del Reglamento n°
17/62, afirmando que no puede reprochirsele el haber cometido una infraccién
intencionadamente o por negligencia, y que no se daban, por lo tanto, las condi-
ciones necesarias para imponerle una multa. En particular, podia haber creido de
buena fe que la patente alemana cubria la tabla a vela completa, como sucedia con
las patentes concedidas en otros paises, por ejemplo, la patente britanica antes de
que fuera definitivamente revocada en 1984.

La Comisién estima que el titular de una patente que, como la demandante, estd
siendo asesorado constantemente por un Agente alemén de la Propiedad Industrial
no puede negar que conoce el alcance de su patente y el contenido de los contra-
tos de licencia, incluso en el supuesto de que éstos hubieran sido firmados inicial-
mente por un tercero, como en el caso de Ostermann y Shark, y mas tarde el
titular de la patente se hubiera hecho cargo de ellos.
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Es preciso sefialar que WSI no ha presentado ningtn elemento que pueda probar
que no actud con negligencia. En efecto, del hecho de que exista una patente en
otro pais, WSI no puede sacar conclusiones sobre lo que podia creer que era el
alcance de la patente, y tampoco puede aducir, sobre todo después de las modifi-
caciones hechas en su solicitud inicial de patente, que podia haberse equivocado
respecto al alcance asignable a la patente alemana.

A la vista de estas consideraciones, debe rechazarse el argumento de WSI segin el
cual no puede imponérsele multa alguna, ya que las infracciones que se le imputan
no pueden ser achacadas ni a un propésito deliberado ni a una actuacién negli-
gente por su parte.

Con caricter subsidiario, WSI pide una reduccién de la multa basandose en que la
Comision valor6 de forma incorrecta la gravedad y la duracién de la infraccion.
En particular, WSI alega que:

— la ausencia de ventas de aparejos por separado se debié a los mismos cesiona-
rios de la licencia, que no tenian interés en dichas ventas;

— los no cesionarios recurrieron a la defraudacién de la propiedad industrial o
encontraron otros medios para soslayar la patente.

La Comision responde que tuvo en cuenta todos los factores necesarios para fijar
la multa.

Segun el articulo 172 del Tratado CEE, el Tribunal dispone, respecto a las sancio-
nes previstas en el Reglamento n® 17/62, de una competencia jurisdiccional plena.

A los efectos de determinar la multa, es preciso observar, en primer lugar, que
algunas de las infracciones sefialadas por la Comisién en su Decisién no han sido
finalmente tomadas en cuenta en su totalidad por el Tribunal.

La gravedad de las infracciones, cuya existencia ha sido demostrada, queda ade-
mis sensiblemente reducida por el hecho de que, como ya se ha dicho, el mercado
de componentes no era muy importante en relacién al mercado de tablas a vela
completas, por lo menos hasta 1981.
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Finalmente, por lo que se refiere a la prohibicion de la venta de aparejos por
separado, debe hacerse constar, en primer lugar, que no ha sido probado con cer-
teza que todos los cesionarios tuvieran interés en la venta de aparejos sueltos y, en
segundo lugar, que cuando hubo de hecho una demanda de aparejos por separado,
dicha prohibicién no se aplicé estrictamente.

A la vista de lo que precede, el Tribunal considera adecuado fijar la cuantia de la
multa en 25 000 ECU.

Costas

En virtud de lo dispuesto en el articulo 69, apartado 2, del Reglamento de Proce-
dimiento, la parte vencida serd condenada en costas, si asi se hubiese solicitado.
Sin embargo, segtn el apartado 3 del mismo articulo, el Tribunal podra compen-
sarlas en su totalidad o en parte cuando las partes sean vencidas, respectivamente,
en una o varias de sus pretensiones. Al haber resultado desestimados algunos moti-
vos de la Comisi6én, procede compensar las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
decide:

1) Anular el articulo 1 de la Decisién de la Comisién de 11 de julio de 1983 en
cuanto establece que:

— el contrato de licencia celebrado con Shark incluia la obligacién del cesiona-
rio de la licencia de no explotar las patentes objeto de licencia mas que para
fabricar tablas a vela cuyos flotadores hubieran sido previamente aprobados
por WSI;

— los contratos de licencia celebrados por WSI con SAN, Klepper y Marker, y
el contrato celebrado entre Ten Cate y Ostermann, antes de que WSI se
hiciera cargo de él, contenian la obligacién por parte de los cesionarios de la
licencia de pagar cinones por los componentes sobre el precio de venta neto
de una tabla a vela completa;
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— los contratos de licencia celebrados con Ostermann y Shark contenian la
obligacién de poner en los flotadores de sus tablas a vela la mencién «con
licencia de Hoyle Schweitzer» o «con licencia de WSI»;

— los contratos de licencia celebrados con Ostermann y Shark contenian la
obligacién por parte de los cesionarios de la licencia de reconocer como mar-
cas validas las marcas de WSI y de Ten Cate;

— constituye una infraccién del articulo 85, apartado 1, del Tratado CEE la
obligacién impuesta a los cesionarios de la licencia de pagar cinones por los
aparejos fabricados bajo la patente alemana Gnicamente basindose en el pre-
cio de venta neto de una tabla a vela completa.

2) Fijar la multa impuesta a Windsurfing International en 25 000 ECU, es decir, en
56 896,50 DM.

3) Desestimar el recurso en todo lo demas.

4) Cada parte cargara con sus propias costas.

Bahlmann Bosco Koopmans

Pronunciada en audiencia ptblica en Luxemburgo, el 25 de febrero de 1986.

El Secretario El Presidente de la Sala Cuarta

P. Heim K. Bahlmann
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