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El obligado a pagar un canon por una licencia de uso de una patente,
debera pagarlo aun en caso de anulacién o no infraccién de tal patente

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 7 de julio de 2016, en el Asunto C-567/14

Antecedentes

En 1992, Behringwerke AG y Genentech cele-
braron un acuerdo de licencia, en virtud del cual
el primero otorgd al segundo una licencia no
exclusiva mundial para la utilizacidon de cierto
activador que permite incrementar la eficacia
del proceso celular utilizado para la fabricacion
de proteinas. La tecnologia licenciada estaba
protegida por dos patentes americanas y una
patente europea. Como contraprestacién al
derecho de usar tal tecnologia, Genentech se
obligd a pagar a la licenciadora ciertos canones,
y los pagd todos salvo un canon periddico
consistente en un porcentaje sobre las ventas
de los ‘productos acabados’, entendidos como
aquellos que en defecto del acuerdo violarfan
las patentes.

Genentech usé la tecnologia licenciada para
facilitar la transcripcidon de una secuencia de
ADN para fabricar un medicamento biolégico
cuya sustancia activa es rituximab, y actualmente
comercializa dicho medicamento tanto en la UE
como en EEUU. En 2008, la licenciadora pre-
gunté a Genentech sobre los medicamentos
que comercializaba sin pagar el canon periédico
y, posteriormente, Genentech le notificd su
decisién de terminar el acuerdo de licencia con
dos meses de preaviso.

Contienda

La licenciadora promovié un procedimiento
arbitral ante la Cdmara de Comercio Internacio-
nal fundamentado en el incumplimiento con-
tractual de Genentech. El drbitro declaré que
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Genentech tenfa la obligacién de pagar el canon
periddico y le condend a pagar a la licenciadora
mds de |00 millones de Euros.

Genentech recurrid la decisién arbitral ante la
Cour d'Appel de Paris, argumentando que no
debfa pagar el canon periddico ya que la paten-
te europea habfa sido anulada en 1999 por la
Oficina Europea de Patentes y que, en 201 |, un
tribunal californiano concluyd que Genentech
no habfa violado las patentes. Considerando
estos argumentos, la Cour d'Appel de Paris
decidié suspender el asunto y plantear una
cuestion prejudicial al Tribunal de Justicia.

Posicion del Tribunal de Justicia

La cuestidn prejudicial consistid, esencialmente,
en dilucidar si la obligacién impuesta al licencia-
tario, en un acuerdo de licencia de patente, de
pagar un canon durante toda la vigencia del
acuerdo hasta su resolucién, a pesar de la au-
sencia de violacién o de la anulacién de las
patentes bajo licencia, puede estar prohibida
por considerarse restrictiva de la competencia.

El Tribunal de Justicia concluyd que el hecho de
que las autoridades competentes del lugar de
concesion de las patentes hayan anulado o
determinado la no infraccién de éstas, no afecta
a la exigibilidad del canon durante todo el pe-
riodo de vigencia de ese acuerdo y, toda vez
que Genentech ha podido resolver libremente
ese acuerdo con un preaviso razonable, el
mismo no puede considerarse restrictivo de la
competencia.
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