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Patent Thicket y Smartphones 

Las patentes relacionadas con las 
tecnologías necesarias para producir un 
smartphone están muy repartidas 
 
 
Gran riesgo de que las empresas fabricantes 
de smartphones caigan en una …. 
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¡¡¡¡¡Guerra de 
patentes!!!!! 



Fuente:	
  h)p://www.ritholtz.com	
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Problemas 
•  Incremento de los gastos en litigios para las 

empresas (se han multiplicado por 4 en los 
últimos 7 años) 

•  Cuanto más se gasta en litigios, menos se 
gasta en I+D 

•  Gran inseguridad jurídica a la hora de 
innovar 

•  Menos opciones para los consumidores 
•  Muy pocas empresas pueden afrontar gastos 

en litigios tan elevados. Exclusión de start-
ups del mercado 
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Soluciones 
“If litigation is the question, licensing is 
the answer”  
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Por lo general efectos 
procompetitivos… 

•  Las empresas pueden dedicarse a investigar y 
no a litigar 

•  Se favorece la innovación: fabricación de 
nuevos productos sin temor a ser demandado 

•  Reducción de costes de transacción: se 
negocian paquetes de patentes, no patentes 
aisladas (en ocasiones gratuitas) 

•  Los consumidores tiene acceso a una mayor 
gama de productos a mejores precios 
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… si bien posibles efectos 
anticompetitivos 

•  Fijación de precios 
•  Obstáculos a la innovación por terceros 
•  Start-ups con pequeños portfolios de 

patentes, difícilmente pueden competir 
con empresas con grandes portfolios. 
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Licencia cruzada Apple-HTC 
•  Su divulgación se ha realizado en el marco del proceso “Apple vs. 

Samsung”  
•  Partes del acuerdo continúan siendo confidenciales 

•  En Europa sería denominado “acuerdo recíproco” (entre empresas 
competidoras: -20% de mercado se aplica la exención por categorías 
del R. 772/2004, salvo restricciones del Art. 4) 
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Licencia cruzada Apple-HTC 

1. Licencia cruzada de ámbito mundial, no 
exclusiva, intransferible, no sublicenciable 
 
 
 
 
Las partes son libres de otorgar licencias 
sobre esas mismas patentes a terceros 
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Licencia cruzada Apple-HTC 

Gratuita para Apple, onerosa para HTC 
(royalties no divulgados) 
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Ámbito de la licencia 
Patentes actuales u obtenidas durante los 10 años del 
acuerdo en cualquier país del mundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se excluyen también 9 patentes de HTC (confidencial) 
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2. Compromiso de desistir de todas las acciones 
legales emprendidas contra la otra parte … 
 
 
 
 
 
… y de no impugnar la validez de las patentes 
cubiertas por el acuerdo. 
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Patent Pools 



  
•  Otra manera de solucionar el problema del patent 

thicket y royalty stacking. 
•  En licencias cruzadas: una licencia con cada 

empresa que tiene patentes sobre la tecnología.  
•  En patent pools: una sola licencia de varias 

patentes sobre la tecnología.  
•  Menores costes de transacción 
•  Se beneficia un mayor número de empresas 
•  Pueden servir para la implementación de un 

standard técnico. 
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Historia 
•  MPEG-2: tecnología que permite comprimir un archivo de 

audio-video, con lo que se facilita y agiliza su transmisión en 
redes de poco ancho de banda.  

•  Adoptado como standard por el MPEG (Motion Pictures 
Expert Group) de ISO en 1995. 

•  Varias compañías poseían patentes sobre la tecnología para 
implementar ese standard.  

•  Se solicitó a un experto independiente que determinara qué 
patentes eran esenciales (más de 800 fueron examinadas).  

•  Se creo un consorcio formado por 9 compañías que poseían 27 
patentes esenciales y se creo una sociedad, MPEG LA, para su 
administración. 

•  El DoJ dió su aprobación al consorcio en 1997. 
•  En la actualidad administra más portfolios que el del standard 

MPEG-2. 
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4 acuerdos 

•  Acuerdo entre los miembros del consorcio 
•  Acuerdo de cada miembro del consorcio 

(Licensors) con el Licensing 
Administrator 

•  Licencias entre los miembros para poder 
hacer uso de sus patentes 

•  Licencias del Licensing Administrator con 
los terceros (Licensees) para hacer uso del 
Portfolio de patentes. 
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Acuerdo entre los miembros 
del consorcio 

•  Compromiso de licenciar sus patentes 
esenciales conjuntamente a través de un 
administrador único.  

•  Los socios pierden todo poder de decisión en 
el otorgamiento de las licencias. 

•  Los cánones y la manera de distribuirlos,  
•  Los procedimientos para incluir o eliminar 

patentes del portfolio  
•  Se trata de un consorcio abierto: sus socios 

van cambiando 
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Consorcio para MPEG-2 
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Acuerdo entre los miembros 
del consorcio 

•  Sólo incluye patentes esenciales 
(determinadas por un experto en 
patentes) no sustitutivas. 

•  Patent Submission Process 
•  El experto también debe eliminar patentes 

declaradas invalidas o caducadas 
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Acuerdo MPEG LA - Licensors 

•  MPEG LA asume la tarea de: 
– Licenciar el portfolio de patentes a los 

usuarios  
– Cobrar los cánones 
– Distribuir los cánones entre los Licensors (en 

atención al número de patentes con las que 
contribuyen)  

– ¿Defender las patentes del consorcio? 
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Licencias de los Licensors 
sobre sus patentes 

•  Estas licencias son no exclusivas, por lo 
que cada socio retiene la posibilidad de 
ofrecer licencias de sus patentes de 
manera aislada (incluso para hacer 
productos competidores de MPEG-2).  
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Licencias de MPEG LA – 
usuarios (Licensees) 

•  Un total de 1413 licenciatarios incluyendo Google, 
Apple, Microsoft… 

•  Se licencia en Portfolio en su totalidad (no es 
posible licencias parciales)  

•  Las licencias otorgadas a los usuarios son de 
ámbito mundial, no exclusivas y no transferibles.  

•  Deben otorgarse a cualquier usuario, en 
condiciones FRAND (“fair, reasonable and non-
discriminatory”) 

•  Existe una “most favourable royalty rate” clause. 
•  Los precios son relativamente bajos. 
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Licencias de MPEG LA – 
usuarios (Licensees) 

•  Cláusula de retrocesión (grantback) relativa 
a futuras patentes esenciales:  
–  obligación de licenciar sin exclusividad a 

cualquier licensor que lo solicite  
–  o, alternativamente, adherir la patente al 

consorcio. 
•  Derecho de rescisión parcial: derecho de un 

licensor a retirar la licencias de sus patentes 
si un licensee se niega a otorgarle una licencia 
de sus patentes esenciales o relacionadas y 
posteriormente le demanda por infracción. 
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Para evitar problemas de 
Derecho antitrust 

•  Licencias no exclusivas 
•  Cuidado con las clausulas de no oposición 
•  Consorcios abiertos 
•  Patentes esenciales y complementarias – evitar 

patentes sustitutivas. 
•  Importancia del experto independiente 
•  Otorgamiento de las licencias en términos FRAND 
•  Cláusulas de retrocesión siempre sin exclusividad 
•  Vigilancia continuada de la labor del experto 

independiente: el consorcio no puede convertirse 
en un competidor más 
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Muchas gracias 

Aurelio.Lopez@ua.es 
La presentación estará disponible en 

LVCENTINVS 
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