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RESUMEN

1. Lapoliticadelacompetencia de los principales paises o regiones desarrollados suele
adoptar una actitud favorable ante los derechos de propiedad intelectual (DPI). No obstante, los
poderes publicos pueden intervenir cuando un andlisis pragmético caso por caso indica que €l
poder de mercado basado en esos derechos limita abusivamente la competencia en |os mercados
pertinentes. Preocupan las restricciones asimilables a carteles, las conductas exclusivas y €
gjercicio del poder de monopolio por las empresas dominantes, |as préacticas o fusiones que
pueden bloquear lainnovacion tecnoldgica (en particular las relacionadas con las normas que
otorgan unatitularidad de facto, el acceso a elementos esencialesy los efectos de red) y las
repercusiones de |as concesiones excesivamente amplias de DPI. Otros paises o regiones,
aunque a veces su legislacion sobre la competencia trata aspectos relativos alos DPI, tienen una
experiencialimitada en esta esfera. Teniendo en cuenta las cuestiones que en €l terreno de la
politica de la competencia puede plantear la aplicacion del Acuerdo sobrelos ADPIC, asi como
la creciente dimension internacional de la actividad innovadoray los efectos de red a escala
mundial en los sectores de lainformacién, es muy posible que haya que recurrir en mayor
medida a los instrumentos de cooperacion previstos en el Acuerdo. Esto significa que habra que
intentar fomentar la comprension y la confianza reciprocas en esta esfera. Ante esto, la Cuarta
Conferencia de Examen podria pedir:

a) Al Grupo de Expertos que celebre consultas sobre: |as bases conceptuales, |os
criterios y la metodologia para efectuar analisis econdmicos y aplicar soluciones en
esta esfera, tanto en general como en relacion con las préacticas, los abusos de
posicion dominante o las fusiones en que intervienen derechos de propiedad
intelectual; s y de qué formalas autoridades de defensa de la competencia podrian
utilizar sus facultades para participar en debates sobre €l alcance y la aplicaciéon que
deben tener los DPI; la consideracion que debe darse alas particul aridades
nacionales en e tratamiento de los DPI en el ambito de la politica de la competencia;
y las condiciones y mecanismos para fortalecer la cooperacion internacional en esta
esfera;

b) A lasecretariadela UNCTAD que lleve acabo, teniendo en cuenta esas consultas,
un examen comparado del tratamiento dado alos DPI desde el angulo del derechoy
la politica de la competencia en los comentarios alaley tipo, y organice actividades
de cooperacion técnica para enriquecer |os conocimientos de los paises en desarrollo
y los paises en transicién en este campo.

INTRODUCCION

2. El presente informe se basa en el documento dela UNCTAD titulado "Informe preliminar
sobre las modalidades de aplicacion de la politica de la competenciaal gercicio de los derechos
de propiedad intelectual"*, presentado a Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y
Politica de la Competencia en su segundo periodo de sesiones (7 a9 de junio de 1999).

El Grupo de Expertos pidio ala secretariade laUNCTAD que preparara, para su examen por la

1 TD/B/COM.2/CLP/10, de 30 de marzo de 1999.



TD/RBP/CONF.5/6
pagina4

Cuarta Conferencia de Examen, "un informe sobre laforma en que la politica de la competencia
aborda €l gercicio de los derechos de propiedad intelectual, teniendo en cuenta los comentarios y
lainformacion que han de recibirse de los Estados miembros a mas tardar el 31 de octubre

de 1999"2. El presente informe se ha preparado atendiendo a esa peticion.

3.  Enconsonancia con este mandato, en el presente informe se haintentado hacer un andlisis
comparado de los principios y las normas de |a politica de |la competencia referentes alos
derechos de propiedad intelectual (DPI) en lalegislacion, lajurisprudencia o las directrices
aplicables en algunas jurisdicciones, principamente en |as de varios paises o regiones avanzados
gue poseen las normas més detalladas y una experiencia mas extensa de aplicacion de la
legislacion en este campo (otros paises desarrollados aplican normas bastante similares).
También se ofrece una descripcion de las normas aplicables contenidas en ciertos convenios o
directricesinternacionales. Los DPI a que se hace referencia en este informe incluyen las
patentes, |os derechos de autor, las marcas, |os derechos sobre dibujos 0 model os, |os derechos
sobre obtenciones vegetales, |os esquemas de trazado de |os circuitos integrados y |os derechos
sobre lainformacién no divulgada, ya que esta informacion esta expresamente incluida como
materia objeto de proteccion delos DPI en virtud del Acuerdo de la Ronda Uruguay sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con e Comercio (Acuerdo sobre
los ADPIC)®. Los principios aplicados al tratamiento de esos DP! en lapoliticadela
competencia de esas jurisdicciones se aplicarian mutatis mutandis a otros DPI. En el capitulo |
del informe se analiza larelacion entre la politica de la competenciay los DPI en laUnion
Europea (UE). En €l capitulo 11 se examinala situacion en los Estados Unidos. En €l

capitulo 111 se describe el tratamiento dado alos DPI en lalegislacion japonesa sobre la
competencia, y a continuacion se exponen brevemente las reglas aplicadas en varios otros paises,
incluidos paises en desarrollo. En el capitulo IV primero se describe como se haregulado la
relacion entre la politica de la competenciay los DPI en diversos instrumentos internacionales, y
después se extraen algunas conclusiones del estudio realizado.

2 No se harecibido de los Estados miembros ningin comentario por escrito acerca del informe.

3 Véanse los articulos 1y 39 del Acuerdo, el segundo de los cuales estipula que, al garantizar una
proteccion eficaz contrala competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el

articulo 10 bisdel Convenio de Paris sobre la Propiedad Industrial, los Miembros protegeran la
informacion no divulgada en la medida en que esta informacion sea secreta'y tenga un valor
comercial por ser secretay ademas haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla
secreta. Esta disposicion abarcaria los secretos comerciales, gue gozan de la proteccion de

los DPI conforme alas leyes de muchos Estados de |os Estados Unidos. También abarcarialos
conoci mientos técnicos secretos (la informacion técnica no patentadatal como descripciones de
procesos de fabricacion, recetas, formulas, disefios o dibujos), que suelen ser objeto de contratos
de licencia que estan reconocidos legalmente en & derecho estadounidense.
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Capitulo |

LASNORMAS DE LA UNION EUROPEA SOBRE LA COMPETENCIA
Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

A. Generdidades

4.  Lasnormas delaUnion Europea sobre la competencia que guardan relacion con los DPI
son las contenidas principalmente en las disposiciones siguientes: a) € articulo 81 del Tratado
de Romarelativo alos acuerdos, decisiones y practicas contrarios ala competencia, previéndose
una exencion de la aplicacion de este articul o paralos acuerdos de peguefio a cance gue suponen
cuotas de mercado inferiores al 5% (en el caso de los acuerdos horizontales) o el 10% (en el de
los acuerdos verticales)”; b) el articulo 82 (antiguo articulo 86) relativo alos abusos de posicion
dominante; c) los articulos 28 y 30, que prohiben |as restricciones cuantitativas al comercio
entre |os Estados miembros a menos que estén justificadas por razones de proteccion dela
propiedad industrial y comercial; d) el Reglamento sobre ciertas categorias de transferencia de
tecnologia, que prevé la exencion por categorias para los acuerdos de licencia de patentes y de
conocimientos no patentados y |os acuerdos mixtos de licencia, asi como para los acuerdos que
incluyen clausulas accesorias sobre derechos de autor o marcas’; €) otras exenciones por
categorias relativas ala cooperacion en laesferade lainvestigacion y el desarrolloy alos
acuerdos de franquicia (que no se trataran en este informe), asi como &l Reglamento sobre las
concentraciones®; f) unaampliajurisprudencia. En estas normas sobre la competencia han
influido &l objetivo bésico de la politica de la competencia de la UE, que es laintegracion de los
mercados, asi como dos doctrinas fundamentales. a) las normas de la competencia no se aplican
alaexistenciadelos DPI sino asu gjercicio; y b) lasrestricciones ala competencia estan
justificadas cuando son razonablemente necesarias para salvaguardar |a " materia especifica” de

4 Antiguo articulo 85. El parrafo 1 del articulo 81 prohibe los acuerdos, decisiones y précticas
concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto
o efecto impedir, restringir o falsear €l juego de la competencia dentro del mercado comin. Pero
las conductas comprendidas en el parrafo 1 del articulo 81 pueden quedar exentas de esta
prohibicion conforme a parrafo 3 del articulo 81 si contribuyen amejorar la produccion o la
distribucion de los productos o afomentar € progreso técnico o econdmico y reservan a mismo
tiempo alos usuarios una participacion equitativa en el beneficio resultante, y sin que impongan
restricciones que no sean indispensables para a canzar tales objetivos u ofrezcan la posibilidad de
eliminar la competencia respecto de una parte sustancial del mercado del producto de que se
trate.

> Reglamento N° 240/96, de 31 de enero de 1996, relativo ala aplicacion del apartado 3 del
articulo 85 del Tratado a determinadas categorias de acuerdos de transferencia de tecnologia
(Diario Oficial N° LO 31, 9 de febrero de 1996). El reglamento deroga dos reglamentos que
regul aban separadamente | as licencias de patentes y las de conocimientos no patentados y adopta
un criterio mucho mas liberal ante el control de las restricciones que el de |os dos reglamentos
anteriores.

® Reglamento N° 4064/89, (Diario Oficial N° L 257, de 21 de septiembre de 1990).
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un derecho de propiedad intelectual’. En lapréctica, sin embargo, el Tribunal Europeo de
Justicia (TEJ) no ha basado siempre sus razonamientos en la doctrina de la distincién entre
existenciay gjercicio de los derechos de propiedad intelectua y la doctrina de la materia
especifica, sino que se ha basado en cambio en un analisis econdmico del tipo habitualmente
utilizado en los asuntos no relacionados con los DPI. La exposicion que se hace a continuacion
coincide en general con la estructurade lalegidacion dela UE en esta esfera. En laseccion B se
examinan |as restricciones contenidas en |os acuerdos de concesion de DPI o vinculadas con la
venta de productos protegidos por un derecho de propiedad industrial, que probablemente
caerian dentro del ambito del articulo 81 y del Reglamento sobre la transferencia de tecnologia;
la cuestion del agotamiento de los derechos y |as importaciones paralelas, que también esta
relacionada en parte con la cuestion de los acuerdos de licenciay los contratos de ventas, se
aborda en este contexto. En laseccion C se examinan |os abusos de posicion dominante

basados en el gercicio delos DPI que caen dentro del articulo 82, aunque debe sefialarse que
es0s abusos también pueden surgir en e ambito de acuerdos de licenciay los contratos de ventas.
Por ultimo, en la seccién D se abordan las cuestiones concernientes alos DPI en laesfera del
control de las fusiones.

B. Acuerdosde licenciay contratos de venta de productos protegidos

5.  Enconsonanciacon laliberalizacion de laregulacion de las restricciones verticales en
general en laesferade la politica de la competencia, la regulacion de las restricciones contenidas
en acuerdos de licenciade DPI ha sido objeto de unaliberalizacion considerable en los Ultimos
anos, aungue no ha alcanzado la misma intensidad que la liberalizacion de laregulacién de las
restricciones verticales no relacionadas con DPI. Aplicando un andlisis econdmico, €l TEJ ha
determinado gue no toda restriccion contenida en un acuerdo de licencia debe considerarse una
restriccion de la competenciaalaque se le aplicariala prohibicion del parrafo 1 del articulo 81.
Esta prohibicién no ha alcanzado alas clausulas de exclusividad incluidas en acuerdos de
licencia cuando esas clausulas son "abiertas’ (esto es, no afectan ala posicion de terceros tales
como los importadores paralelos o |os licenciatarios para otros territorios), son necesarias para
que los licenciantes obtengan una retribucion justa o puedan penetrar en un nuevo mercado,
fomentan la competencia entre marcas, estan rel acionadas con unatecnologia nueva, o se
justifican por razon de otras caracteristicas generales de laindustriay latecnologia, y tienen una
duracion que no sea excesiva. Por gemplo, €l TEJ considerd que las licencias territoriales
exclusivas abiertas de un derecho sobre una obtencién vegetal (que hace posible ladifusion de
una nuevatecnologia) o del derecho a exhibir peliculas en cines (indispensable a causa de los
usos y necesidades de laindustria cinematografica) no eran en si incompatibles con el parrafo 1
del articulo 81 amenos que crearan barreras que fueran artificiales e injustificables®.

6. Enunaserie de asuntos relacionados con € articulo 81 el TEJ se ha basado en la distincion
entre existenciay gercicio de los DPI para autorizar |as restricciones que constituyen la

" Conocida también como doctrina del "alcance de la concesién” y derivada originalmente de la
doctrinade la"inherencia" de lalegislacion antitrust de los Estados Unidos.

8 Véase TEJ, 8.6.1982, L. C. Nungesser KG and Kurt Eisele c. Commission, 258/78,
Recopilacion de jurisprudencia 1982, 2015 (el asunto de la"semillade maiz") y TEJ, 6.10.82,
Coditel c. Ciné Vog Films SA, 262/81, Recopilacion de jurisprudencia 1982, 3361.
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exclusividad del DPI en cuanto tal, por g emplo las clausulas de confidencialidad o las clausulas
gue prohiben la explotacién del DPI después de caducada la licencia; asi, autoriz6 una
prohibicion de utilizar la semilla de base de una obtencion vegetal protegida para fines que no
fueran lamultiplicacion de esa semilla por primeravez®. Sin embargo, el TEJ haaplicado la
doctrina de la materia especifica no tanto para eximir los DPI de los controles de defensa de la
competencia, sino paralegitimar las medidas de la UE que pueden afectar a gercicio de derecho
de propiedad otorgados por los Estados miembros'™; asi, por jemplo, hainvocado esa doctrina
parajustificar laaplicacion de lalegislacion de la UE sobre la competencia a los acuerdos de
cesion de licencias de explotacion de productos no protegidos o de partes no protegidas de
productos protegidos, o a clausulas de no oposicion que mantienen la existenciailegitima de
derechos de propiedad intelectual ™. Pero se ha discutido con frecuenciasi se podia establecer
unadistincién nitida entre lo que caia dentro del @mbito de la concesion delos DPI y o que caia
fuera de este ambito. Ademas, en asuntos en los que era claramente aplicable € principio dela
materia especifica de los DPI, el TEJ ha preferido efectuar una valoracion general del contexto
econdémico y legal del acuerdo; asi, por g emplo, ha sostenido que la cesion de un derecho de
propiedad intelectual™ o la adquisicion de derechos paral el os de proteccion por entidades
diferentes con laintencion de bloquear importaciones™ no escapan autométicamente ala
prohibicion del parrafo 1 del articulo 81.

7. Lautilizacion delos DPI para segmentar mercados comunitarios ha sido frenada aplicando
el principio, de la politica de competencia, del agotamiento de los DPI en el comercio
intracomunitario. Para ello se hainvocado la doctrinade la distincion entre existenciay gercicio
con €l fin de impedir la presentacién de demandas por violacién de los DPI que protegen
productos importados de otro Estado miembro (y la consiguiente restriccion de las importaciones
o lareventa posterior) y unavez gque los productos han sido puestos previamente en el mercado
de cualquier Estado miembro por € titular del derecho de la propiedad intelectual o con su
consentimiento. El agotamiento se produce con independencia de que los productos de que se
trate estén o no protegidos por DPI paralelos en el Estado miembro exportador y desde luego
aunque en ese Estado tales productos no gozaran de la proteccion de |os derechos de propiedad
intelectual. El principio del agotamiento aplicado en €l territorio de la Comunidad ahora ha sido
extendido atodos | os paises que forman parte del Espacio Econdémico Europeo (EEE). Ahora

° TEJ, 19 de abril de 1988, asunto 27/87, Erauw-Jacquéry/La Hesbignonne, Rep. 1988, 1919.

19 F articulo 295 del Tratado de Roma estipula que el Tratado "no prejuzga en modo aguno el
régimen de la propiedad en los Estados miembros".

1 v/éase TEJ, 25.2.1986, Windsurfing International/Commision, 193/83, Recopilacion de
jurisprudencia 1986, 611, y TEJ, 27.9.1988, Bayer/Siillhtfer, 65/86, Recopilacién de
jurisprudencia 1988, 5249.

12\/éase TEJ, 11.2.1971, Sirena/Eda, 40/70, Recopilacién de jurisprudencia 1971, 69;
TEJ, 22.6.1994, IHT und Danziger ("l1deal Standard"), C-9/93, Recopilacién de
jurisprudencia 1994, 1-2789.

13 \/éase TEJ, 14.9.1982, K eurkoop/Nancy Kean Gifts, 144/81, Recopilacién de
jurisprudencia 1982, 2853.
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bien, los Estados miembros de la UE no tienen libertad para aplicar el principio del agotamiento
internacional de los derechos alos productos comercializados primero fuera del EEE, sobre todo
S esa aplicacion esta prohibida expresamente por las normas de la UE (todas las directivas de la
UE referentes ala armonizacién de la proteccion nacional de las marcas, os dibujos, |os model os
de utilidad, los programas informéticos y las bases de datos, asi como el Convenio sobre la
Patente Comunitaria, prohiben el principio del agotamiento internacional). Por giemplo, en un
asunto &l TEJ resolvio que las importaciones paral elas a Austria de monturas para gafas de la
casa Silhouette y su oferta posterior paralaventainfringian la marca de Silhouette aunque las
monturas hubieran sido vendidas fuera del EEE por € titular de la marca (con la condicion de
que sdlo debian revenderse en Bulgariay en los paises de la CEl)*. Lasimportaciones paralelas
de articulos de marca de un pais no perteneciente al EEE estan prohibidas aunque €l titular de la
marca no hayaimpuesto a su licenciatario en ese pais la prohibicién de exportar tales articulos™.

8.  El Reglamento sobre |latransferencia de tecnologiatiene por finalidad aliviar la carga de
trabajo administrativo de la Comisién y mejorar la competitividad de laindustriade la UE
fomentando lainnovacion y la difusién de tecnologia'®. El articulo 1 exime de laaplicacion del
articulo 81 varios tipos de restricciones territorial es que pueden ser incluidas en los acuerdos de
concesion de licencias, con sujecion a ciertas limitaciones a la duracion de la proteccion que se
proporciona contrala competencia. Los articulos 2, 3 'y 4 prevén respectivamente. una
"listablanca" de otros tipos de practicas que normal mente se considerara que no infringen el
articulo 81 y alas que en consecuencia se les concede una exencion por categorias™’; una
"listanegra’ breve de condiciones incorporadas en un acuerdo de licencia que impedirian aplicar
laexencion atodo e acuerdo™; y un "procedimiento de oposicion” aplicable alos acuerdos que
contienen restricciones no comprendidas ni en lalistablancani en lalista negra, conforme al
cual laexencion se aplicara alos acuerdos que hayan sido notificados ala Comision siempre que
éstano se oponga atal exencion en un plazo de cuatro meses'®. El articulo 7 dispone que se

14 TE), 16.7.1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Recopilacion de
jurisprudencia 1998, 1-4799.

15 V/éase el asunto Sebago, Case C-173/98 (1999) 2 C.M.L.R. 1317.

16 \/éase Pons, J.-F., "Innovation and Competition: A view from the European Commission", en
EC Competition Policy Newsletter (1998), N° 6.

17 Se incluyen lamayoria de las clausulas de retrocesion, las clausulas de exigencia de una
calidad minima, las restricciones relativas al sector de aplicacion y otras clausulas que tienen por
finalidad mantener la proteccion y e control sobre latecnologia cedida, salvaguardar el
equilibrio financiero y econdmico de | as obligaciones respectivas de |as partes o producir efectos
beneficiosos para la transferencia de tecnologia.

18 Seincluyen las clausulas de imposicion de precios de reventa, ciertos pactos generales de no
competir, las prohibiciones de exportar resultantes de una accién concertada o paralas que no se
puede aducir ninguna justificacion objetiva, las prohibiciones de suministrar a ciertas categorias
de usuariosy las restricciones territoriales o absolutas 0 excesivamente prolongadas.

19 E| procedimiento se aplica expresamente a los acuerdos de vincul acion que no estén
justificados por necesidades técnicas y alas clausulas de no impugnacion.
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podraretirar e beneficio de la exencion por categorias en determinadas circunstancias, por
gjemplo lainexistencia de una competencia efectiva, sobre todo cuando |a cuota de mercado del
licenciatario sea superior a 40% (el borrador inicial del texto del reglamento excluia ab initio del
ambito de la exencion por categorias |os acuerdos entre empresas que poseyeran cuotas de
mercado superiores al 40%). Esinteresante sefialar que el Reglamento hace extensivala
exencion por categorias no solo alos consorcios patentes bilaterales y [os acuerdos de concesion
reciproca de licencias entre competidores (siempre que no incluyan restricciones territoriales),
sino también alos acuerdos de concesion de licencias entre competidores y sus empresas de
participacion (con la condicion de que no se excedan ciertas cuotas de mercado). En generdl, e
Reglamento trata la mayoria de |os acuerdos de concesién de licencias como si fueran acuerdos
verticales, aunque se podria argumentar que son acuerdos mixtos de caracter horizontal y
vertical, yaque €l licenciatario es un competidor en potencia en lamismafase de la cadenade
valor afiadido que € licenciante (al menos unavez concedidalalicencia). Pero las limitaciones
impuestas a las clausulas de exclusividad territorial por €l articulo 1 si significan que se admite la
posibilidad de que licenciantes y licenciatarios |leguen a ser competidores por 1o menos en la
fase deladistribucién. El Reglamento no se aplica alos acuerdos de reventa, las empresas en
participacion o conjuntas o |os consorcios de patentes.

C. Abusos de posicién dominante

9. Lajurisprudenciadel TEJ ha establecido que, "en cuanto ala posicion dominante... el
mero hecho de ser titular de un derecho de propiedad intelectual no puede atribuir semejante
posicién"?. De este criterio se desprende que la legislacion de la UE sobre la competencialo
gue regula es € abuso de una posicién dominante, cualquiera que sea €l origen de este dominio,
y no €l abuso del DPI mismo. Aunque en los relativamente pocos asuntos que ha habido en esta
esfera se han aplicado el principio de ladistincion entre existenciay gjercicioy € principio dela
materia especifica, en lapracticael TEJ también ha aplicado las normas habituales del

articulo 82 alos abusos de posicion dominante relacionados con derechos de propiedad
intelectual. Asi, en dos asuntos en los cuales la materia de litigio eran |os derechos sobre los
dibujos de piezas de repuesto para automoviles, e TEJ sostuvo que la negativa a conceder la
licencia de esos derechos no podia constituir un abuso per se, puesto que cualquier empresa que
dominara el mercado tenia derecho a actuar de lamismaformaque lo haria cualquier empresaen
un mercado en el que reinaralalibre competencia, pues el gercicio delaexclusividad era
legitimo y la negativa a conceder lalicencia formaba parte de la autonomia de que gozaba el
titular del derecho de propiedad intelectual®. No obstante, e Tribunal también hafallado que e
articulo 82 se aplicariasi se tratase de una conducta expresamente abusiva, tal como la negativa

2 TEJ, 6.4.1995, RTE and ITP/Commission, C-241/91 P, Recopilacion de Jurisprudencia 1995,
[-743, 1-822, punto 46.

21 TEJ, 5.10.1988, CICRA/Renault, 53/87, Recopilacion de Jurisprudencia 1988, 6039;

TEJ, 5.10.1988, Volvo/Veng, 238/87, Recopilacion de Jurisprudencia 198, 6211. En la UE hay
una controversia sobre cual debe ser €l acance de los derechos sobre los dibujos de las piezas de
repuesto para automoviles, controversia que ha llevado a excluir esta cuestion de la Directiva de
la UE paralaarmonizacion de la proteccién nacional de los derechos sobre dibujosy modelosy
ha impedido hasta el momento la aprobacién de un reglamento para crear un derecho
independiente comunitario sobre los dibujos y model os.
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arbitraria a suministrar piezas de repuesto a reparadores independientes, lafijacion de precios a
un nivel excesivo o la decision de dejar de producir piezas de repuesto para un determinado
modelo. El TEJfue aln mas|egos en € asunto Magill, en e quelo que se discutiaerasi €
propietario de listas de programas de television protegidas por un derecho de autor podia excluir
alos competidores del mercado secundario de guias semanales de television®. El Tribunal
sostuvo que la negativa a conceder lalicencia constituia un abuso en circunstancias
excepcionales, a causa de lainexistencia de sucedaneos presentes o potencialesy la
imposibilidad de innovacion del producto (lo que contravenia a articulo 82%°), el ejercicio de un
poder abusivo en el mercado secundario y la ausencia de unajustificacion legitima; el Tribunal
rechaz6 expresamente una excepcion basada en el gjercicio de un derecho de propiedad
intelectual y deneg0 a su titular el derecho a negarse a conceder lalicencia. En consecuencia, €l
Tribunal 1o que hizo fue examinar si la conducta era 0 no contrariaala competencia, y no si esa
conducta caia dentro o fuera del alcance de la concesion del derecho de propiedad intelectual .
En cambio, en un asunto analogo decidido por €l tribunal inferior, e Tribunal de Primera
Instancia (TPI), éste sostuvo que la negativa a conceder unalicencia paralatransmision en
directo por television de carreras de caballos era valida por cuanto lalicenciano era
indispensable para el negocio de apuestas de carreras de caballos del demandante; el mero hecho
de que estuviera dispuesto a pagar un canon razonable no significaba que la denegacién de la
licencia fuera arbitraria o constituyera una prueba suficiente de abuso®. (En cambio, en e
asunto Hilti la exigencia por € titular de una patente de un canon "excesivo" fue considerada un
abuso por e Tribunal porque el Unico objetivo era bloquear o, por |o menos, postergar
infundadamente la licencia de un derecho que ya existia en virtud de la patente britanica®™.)

Se podria afirmar que los asuntos Magill y Ladbroke son dos € emplos de aplicacion de la
doctrina de los "elementos esenciales’ alos efectos de lainterpretacion del articulo 82%°. Otro
ejemplo de aplicacion de ladoctrina de |os elementos esenciales en |a esfera de las tecnologias
de lainformacion lo constituye la Directiva de la UE sobre la proteccion juridicade los
programas de ordenador, que autoriza la retroingenieriay la descomposicion de un programa
informatico con el fin de conocer lasideas y principios en que se basa cualquier elemento del
programa o de obtener lainformacion indispensable para alcanzar lainteroperabilidad de

2 TEJ, 6.4.1995, RTE and I TP/Commission, C-241/91 P, C-242/91 P, Recopilacion de
Jurisprudencia 1995, 1-743.

3 Bl articulo incluye en su listailustrativa de abusos el consistente en "limitar la produccion, el
mercado o €l desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores'.

4 Asunto Ladbroke, TPI, 12.6.1997, Tiercé Ladbroke/Commission, T 504/93, Recopilacion de
Jurisprudencia 1997, 11-923.

%> Asunto Hilti c. Commission, C-53/92 P, Recopilacién de Jurisprudencia 1-667.

% Se trata de una doctrina de lalegislacion antitrust de los Estados Unidos, segtin la cual se
considera esencia un determinado elemento cuando éste resulta indispensable para tener acceso
al mercado, laduplicacion del elemento por el proveedor en potencia es practicamente imposible
y el propietario del elemento se niega a conceder el acceso sin una justificacion economica
razonable; en ese caso se otorgara el acceso obligatorio si esto es posible y si 1a utilizacion por €
proveedor en potencia no afecta de maneraimportante ala utilizacion por €l propietario.
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programas informéticos creados independientemente®’. Pero aunque |a retroingenieria no
permita conocer cudl es el codigo del interfaz, aun asi puede concederse € acceso obligatorio; en
el asunto IBM una empresa dominante fue obligada a revelar conocimientos técnicos secretos
relativos a sus codigos de interfaz, que constituian la norma de facto exclusiva en este &mbito®®,
con €l fin de que los competidores potenciales pudieran producir equipos informaticos
compatibles (esto contrasta con el desenlace de las demandas antitrust interpuestas contra |IBM
en los Estados Unidos, que se examinan en el capitulo siguiente).

10. Enotro asunto relacionado con €l articulo 82 y concerniente ala concesion de licencias de
programas informaticos, a una empresa dominante en el mercado, Microsoft, se le prohibi6
condicionar la venta de licencias de programas informaticos, especialmente de "licencias por
procesador” que obligaban a pagar un canon por cada ordenador vendido a margen de que el
programa informético estuvierainstalado efectivamente en él; estas cesiones condicionadas de
licencias disuadian alos fabricantes de equipo informético de adquirir programas informéticos®
de otras empresas (como se expone en €l capitulo siguiente, Microsoft aceptd un compromiso
idéntico con las autoridades federal es estadouni denses de defensa de la competencia, que habian
cooperado con la Comision de la Unién Europea en este asunto). En € asunto Santa
Cruz/Microsoft se prohibi6é a Microsoft imponer condiciones en un acuerdo de concesion de
licencias que obstaculizaba el desarrollo de sistemas operativos basados en el programa
informatico UNIX. También en otro asunto que afectd a Microsoft, el Tribunal de Primera
Instancia aceptd que Microsoft tenia derecho aimpedir las importaciones paral elas de programas
informaticos en francés del Canada a Francia, ya que la Directiva sobre la proteccion de los
programas de ordenador preveia solamente el agotamiento de los derechos en el ambito de
laUE®. No obstante dicho Tribunal fallé que la Comisién habia hecho un ejercicio indebido de
sus facultades de aplicacion de lalegislacion con respecto al articulo 82 a no haber examinado si
ladiferencia de precio entre el Canaday Francia constituia un abuso. Durante |as recientes
actuaciones sobre el asunto Microsoft-Browser en los Estados Unidos, la Comision se abstuvo de
iniciar sus propias actuaciones hasta que concluyera el procedimiento incoado en los

Estados Unidos.

D. Control delas fusiones

11. Segun lalegislacion de la UE, cuando la adquisicion de una empresa por otrao la
constitucién de una empresa en participacion de naturaleza "concentrativa' (que tiene efectos
similares aunafusion y por tanto esta sujetaa control de las fusiones) supone la concesion de
licencias de derechos de propiedad industrial, estas licencias se consideraran accesorias de la

%" Directiva 91/250 del Consgjo de las Comunidades Europeas, de 14 de mayo de 1991, sobre la
proteccion juridica de programas de ordenador, Diario Oficial L122/42, pag. 42.

8 Al contrario de |as normas oficial es aprobadas por un organismo de normas, la posicién de las
normas de facto tiene su base en el éxito que alcanzan esas normas en el mercado.

9 Compromiso de 15 dejulio de 1994, Bulletin EU 7/8-1994, pégs. 149 y ss.

30 y/éase Tribunal de Primera Instancia, 16.12.1999, Micro L eader Business’'Commission,
T 198/98.
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transaccion principa si no son excluyentes 'y su concesion no se limitaaun territorio
determinado (se consideran aceptables |as restricciones al sector de aplicacion)™.

En consecuencia, la posibilidad de que se acepte lalicencia dependera de la posibilidad de que se
acepte lafusion o empresa en participacion conexa. Ahora bien, la adquisicion de un derecho de
propiedad intelectual por una empresa puede considerarse que constituye una adquisicion de un
activo que proporcionaél control directo o indirecto de otra empresa, con lo cual daorigen auna
concentracion que estara sujeta al control de lasfusiones. En determinadas circunstancias la
adquisicién de una marca también puede constituir una concentracion®. El aspecto més
importante de larelacion entre el control de las fusionesy los DPI es lafuncion que desempefia
latitularidad de un derecho de propiedad intelectual paradeterminar si se ha cumplido € criterio
sustantivo paraintervenir atenor de la politica de competencia (la creacion o el fortalecimiento
de una posicién de dominio en € mercado pertinente); a este respecto, el Reglamento sobre las
concentraciones dispone que para determinar si existe una posicion dominante deberan tenerse
en cuentalas barreras legales o de otro tipo alaentrada. En algunos casos esto puede estar
relacionado con la cuestion de la definicidn del mercado de referencia. La obligacion de ceder
un derecho de propiedad intelectual puede constituir una de las soluciones para combatir los
aspectos de una fusion contrarios ala competencia.

12. Los asuntos de fusiones que plantean cuestiones de derechos de propiedad intelectual y que
la Comision de la UE ha examinado han puesto de manifiesto las inquietudes por lalibre
competencia en el sector de las actividades de investigacion y desarrollo y por los mercados
futuros de los productos, sobre todo en laindustria farmacéutica®. En el asunto
Boeing/McDonnell Douglas, lafusion se autoriz6 Unicamente con la condicién de que otros
fabricantes de aviones obtuvieran licencias no exclusivas de las patentes y |os conocimientos
técnicos correspondientes de los que eratitular Boeing. En el asunto de lafusion
Ciba-Geigy/Sandoz, las inquietudes que teniala Comision de la UE con respecto alaposicion
dominante de las partes en el mercado del metopreno (un ingrediente de los productos para
combatir las pulgas de los animales) quedaron resueltas con el compromiso de conceder licencias
no exclusivas parala produccion de metopreno; |as inquietudes similares que habia con respecto
a mercado de la terapia de genes también se resolvieron con la aceptacion de la obligacion de
conceder durante diez afnos licencias no exclusivas de | as correspondientes patentes a los terceros
que las solicitaran en condiciones comercialmente competitivas™ (en los Estados Unidos las
inquietudes que suscitaban ala Comision Federa de Comercio los efectos de lafusion en los
"mercados de innovaciones" se resolvieron con laventa por Sandoz de las empresas de
fabricacion de productos contralas pulgas de los animales que aquélla tenia en los Estados

31 v/ éase la Comunicacién de la Comision sobre |as restricciones accesorias en operaciones de
concentracion atenor del Reglamento 4064/89, Diario Oficial N° C 203 de 14.8.1990, p&g. 5.

%2 \/éase la Comunicacién de la Comision sobre el concepto de concentracion, Diario Oficial
C 385/2 de 31.12.1994, pérr. 11, punto 11.

3 Véase Lang, J. T., "European Community antitrust law: Innovation markets and high
technology industries®, en 19 Fordham International Law Journal, 20: 717.

% Ciba Geigy/Sandoz, asunto N° |V/M. 737, decisién de la CE de 17 de julio de 1996, Diario
Oficial L 201 de 29.7.1997.
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Unidosy el Canaday con un acuerdo de transferencia de tecnol ogia que autorizaba a comprador
de dichas empresas a fabricar su propio metropeno, asi como con la obligacion de conceder
licencias no exclusivas sobre ciertos derechos de patente de terapia de genes y otras tecnologias
y de abstenerse de adquirir derechos exclusivos sobre otros genes)®. Mientras que en el asunto
Ciba-Geigy la Comision acept6 la concesion de licencias no exclusivas, en otros dos asuntos de
fusion de empresas farmacéuticas o quimicas (Glaxo/Wellcome y Dupont/ICI), exigio la
concesion de licencias exclusivas que impidieron la utilizacion de los DPI en cuestion por sus
titulares o por terceros.

% Ciba-Geigy Ltd. et a., FTC Dkt. N° C-3725, Consent Order and Complaint (24 de marzo
de 1997), recogido en 5 Trade Reg. Rpt. (CCH) 24, 182.
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Capitulo 11

LA LEGISLACION ANTIMONOPOLIO Y LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS ESTADOS UNIDOS

A. Exposicién sumaria

13. Enlos Estados Unidos lalegislacion antimonopolio que se aplica alas practicas
anticompetitivas en relacion con los derechos de propiedad intelectual se basa principal mente en
losarticulos 1y 2 de la Ley Sherman que prohiben, respectivamente, todos |os contratos,
coaliciones o confabulaciones que restrinjan el comercio y el gercicio de un monopolio o la
coalicién o confabulacion para ejercerlo®; en los articulos 3y 7 de la Ley Clayton, que versan
respectivamente sobre |os acuerdos de vinculacién y sobre las fusiones y adquisiciones

(a continuacion no se tratara extensamente de las cuestiones derivadas de |os derechos de
propiedad intelectual en relacion con el control de las fusiones); en € articulo 5 de laLey sobre
la Comision Federal de Comercio, que atribuye ala Comision amplia jurisdiccion parareprimir
los métodos desleal es de competencia y |os actos o préacticas desleales 0 engafiosas; en la
legislacion sobre |os derechos de propiedad intelectual y el comercio y en una jurisprudencia
abundantisima. La regulacion antimonopolio relacionada con |os derechos de propiedad
intelectual ha pasado por varios ciclos de severidad y liberalizacion relativas alo largo del dltimo
siglo, bajo lainfluencia de diversas doctrinas o0 escuelas econdmicas, entre ellas: la doctrina del
"carécter inherente”, en virtud de la cual, como € objetivo fundamental de un derecho de
propiedad intelectual es autorizar a titular para que excluya aotros del uso del objeto protegido,
el titular puede libremente imponer a concesionario |as restricciones que sean inherentes al
derecho de propiedad intelectual; la doctrina de la "retribucion razonable", en virtud de la cual,
como el objetivo del derecho de patentes es obtener una retribucion para remunerar las
actividades desplegadas por € titular de la patente, la aplicacion del derecho de la competencia
no debe reducir laretribucién que obtiene de restricciones legitimas®; laimportancia atribuida
por la Escuelade Harvard alalibre competenciaindividual, que ha g ercido influencia sobre una
politica de aplicacion dirigida contralas nueve prohibiciones, limitaciones que parecen ir
siempre virtualmente més alla del alcance de |los derechos de propiedad intelectual o de una
retribucion razonables™; lainsistencia de la Escuela de Chicago sobre la eficiencia econémicay

% Segiin la legislacion estadounidense, el concepto de monopolio es considerablemente més
estricto que & de dominio abusivo, pero puede abarcar analogamente actos unilaterales.

Es necesario demostrar que hay un poder de monopolio en un mercado concreto y la adquisicion
o e mantenimiento deliberados del poder sobre el mercado con una conducta anticompetitiva o
abusiva; un poder muy considerable sobre el mercado (por gemplo, del 70%) crea una
presuncion de poder monopolistico, asi como otros factores, entre ellos la capacidad de una
empresa para elevar 10s precios por encima (o parareducirlos por debajo) del nivel competitivo
durante un lapso de tiempo considerable.

37'H. Ullrich hace una critica de estas dos doctrinas en su obra Technology transfer agreements
under EC-competition law: aconservative reform, Centre d'Etudes Internationales de la
Propriété Industrielle, Estrasburgo, 1996.

% En lalista de las nueve prohibiciones, publicada por el Departamento de Justicia en 1970, se
enumeran la vincul acién de suministros no patentados, las devoluciones obligatorias, las
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la critica de una intensa aplicacion de la Ley antimonopolio contra las restricciones verticales,
los monopoliosy las fusiones, y lalabor posterior ala Escuela de Chicago en materiade
obstaculos ala entrada, costos de transaccion, asimetrias de informacion, el funcionamiento de
mercados dinamicos y una actuacion comercial de alcance estratégico. En laactualidad es
aceptado por todos que "los fines y objetivos de las leyes antimonopolio y en materia de
patentes... son... complementarios, pues unos y otros tienden a estimular lainnovacion, la
actividad industrial y la competencia'>. Ahorabien, en estos (iltimos afios, esta vision favorable
de los derechos de propiedad intelectual y de las diversas formas de su gercicio no ha excluido
la adopcion de medidas enérgicas para reprimir |os abusos destinados a limitar la competencia,
cuando las autoridades reguladoras de la competencia y los tribunal es de justicia se han ocupado
de las complgjas cuestiones econdmicas y juridicas planteadas por |as estructuras y préacticas
industriales en |os sectores de alta tecnologia. Sin embargo, salvo en el caso de algunas préacticas
de licencia de un carécter evidentemente discutible, el actual control antimonopolio del gjercicio
de los derechos de propiedad intelectual sigue estando limitado en su mayor parte a algunos
casos excepcionales de conducta monopolisticay de concentracion de mercados. Este hecho
responde tal vez al contexto general de una economia dindmica, grande y tecnol 6gicamente
avanzada gque presenta en principio unavulnerabilidad limitada a dominio sobre el mercado en
relacion con lainnovacion. En laseccién B del presente capitulo se examinala politica seguida
por |os organismos antimonopolios federal es con respecto alas practicas estipuladas en los
acuerdos de licencia, seglin lo dispuesto en las Directrices®. Laseccién C da cuentade algunas
decisiones judiciales sobre la formacién de monopolios en relacién con los derechos de
propiedad intelectual (o que puede ocurrir en relacion con acuerdos de licencia), asi como sobre
otras cuestiones, entre ellas la adquisicion anticompetitiva o el gjercicio de derechos de
propiedad intelectual, el mal uso de patentes y el agotamiento de derechos.

B. Regulacion delas préacticas en los acuerdos de licencia concertados
de conformidad con las Directrices

14. Enlas Directrices se enunciala politica antimonopolio que aplican € Departamento de
Justiciay la CFC en materia de reconocimiento de patentes, derechos de autor, secretos
comerciaesy conocimientos técnicos. Las Directrices no tratan de la regulacion antimonopolio
de las marcas comerciales, aunque se sefial e que |os mismos principios general es antimonopolio
aplicables a otros derechos de propiedad intelectual son aplicables alas licencias de marca

restricciones posventa sobre |a reventa de productos patentados por los compradores, las
exclusiones (es decir, los pactos que obligan a no comprar los productos de un competidor), €l
veto de los concesionarios ala concesion de nuevas licencias, las licencias globales obligatorias,
las regalias que no estan razonablemente relacionadas con la venta del producto patentado, las
restricciones de las ventas de productos no patentados establecidas por un proceso patentado y la
especificacion de los precios de los productos fabricados con el empleo de la tecnol ogia objeto
delicencia.

%9 Atari Games Corp. c. Nintendo of America, Inc., 879 F.2d 1572 (Fed. Cir. 1990).

“9 Directrices antimonopolio para la concesién de licencias de propiedad intelectual,
Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Comision Federal de Comercio, 6 de abril
de 1994, reimpresion en 4 Tr. Reg. Rep. (CCH) 13.132.
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comercial. Las Directrices son favorables en principio ala proteccion de la propiedad intelectual
en genera y es de sefidlar que dan estimulos alainnovacion y asu difusién y comercializacion
al establecer derechos de propiedad efectivos afavor de los creadores de productos nuevos y
utiles, de métodos mas eficientes y de obras de expresion origina y a impedir unaimitacion
rapida que reduciriael valor comercia de lainnovacion y reducirialos estimulos alainversion,
lo que en definitiva redundaria en detrimento de los consumidores. En las Directrices no se
aborda con un criterio formalista la regulacion de | as practicas de licencia, sino que se hace un
examen caso por caso de sus efectos reales en el contexto de |os acuerdos de licencia, alaluz de
todos los factores economicos y juridicos aplicables. Se enuncian tres principios generales.

1) alos efectos antimonopolio, los derechos de propiedad intelectual son fundamental mente
comparables a otras formas de propiedad; 2) de por si, los derechos de propiedad intelectual no
confieren necesariamente un poder de dominio sobre el mercado en el contexto antimonopolio®;
y 3) por regla general, e reconocimiento de un derecho de propiedad intelectua tiene efectos
favorables ala competencia, porque da alas empresas la posibilidad de combinar factores
complementarios de produccion y favorece ala competencia en términos generales. Se deduce
de estos principios que se debe aplicar la misma regulacién antimonopolio alos actos relativos a
los derechos de propiedad intelectual y alos actos relativos a otras formas de propiedad; las
caracteristicas exclusivas de |os derechos de propiedad intelectual (entre ellas lafacilidad de
sustraccion) se pueden tener en cuenta en los andlisis antimonopolio corrientes, como pueden
serlo las diferencias entre las distintas formas de |os derechos de propiedad intelectual .

El andlisis antimonopolio de |os acuerdos de licencia sera necesario sobre todo cuando afecten a
la competencia entre entidades que habrian sido posibles competidores, efectivos o probables, en
un mercado concreto de no existir lalicencia. Asi, pues, las Directrices han sido influidas por la
insistencia de la Escuela de Chicago, contrariaaimpedir restricciones entre competidores, en vez
de serlo por la preocupacion de la Escuela de Harvard que prefiere la salvaguardia de la libertad
individual de eleccion en lasrelaciones verticales. La atencion prestada en las Directricesalas
cuestiones de estructura, coordinacién y cierre de mercados revela unaintensa orientacion hacia
el estimulo delainnovacion y de su difusion. Ademas, a determinar 1os mercados concretos
parala explotacion de los derechos de propiedad intelectual, se distingue en las Directrices entre
los "mercados de productos’ paralos productos intermedios o finales que son resultado de la
tecnologia objeto de licencia o proteccién; los "mercados de tecnologia' en los que los derechos
de propiedad intelectual son explotados independientemente de los productos a que serefieren, y
los "mercados de innovacién” en investigacion y desarrollo de nuevas tecnologias que
actualmente no existen. Los tres mercados estan relacionados verticalmente y |os mercados de
innovacién o tecnologia sdlo se toman en consideracion cuando el andlisis del mercado de un
producto no es todavia viable o no tendra plenamente en cuenta todas las implicaciones de una
transaccion parala competencia. Como lo ponen de manifiesto las distinciones entre estos
mercados, parece darse por supuesto en las Directrices (como se hace por encimade todo en €l
Reglamento de la UE) que los otorgantes y 1os beneficiarios de licencias estan normamente en
unarelacion vertical. Ahorabien, se dispone expresamente en las Directrices que unarelacion
entre el cedente y sus concesionarios, 0 entre concesionarios, se considerard como una relacion

1 Sin embargo, se reconoce en las Directrices que |a legislacion no dispone claramente si puede
suponerse que un poder de dominio sobre el mercado deriva de un derecho de propiedad
intelectual .



TD/RBP/CONF.5/6
pagina 17

horizontal cuando habrian sido posibles competidores, efectivos o probables, de no exigtir la
licencia.

15. Laevaluacion de las précticas en un acuerdo de licencia consiste en una apreciacion, segun
un criterio razonable, de los posibles efectos contrarios o favorables ala competencia, aunque
unarestriccion ha de ser indispensable y la posibilidad menos restrictiva para conseguir los
aumentos de eficiencia previstos segiin €l acuerdo. Lainvestigacion del carécter razonable se
simplifica cuando el acuerdo no tiene ningun efecto anticompetitivo manifiesto; se presumira
gue es razonable y no se redlizara otrainvestigacion si no lo exigen circunstancias concretas.

En caso contrario, lainvestigacion del caracter razonable de un acuerdo se dejatambién

incompl eta cuando es incompetitivo a primera vista, cuando €l acuerdo serdimpugnado salvo
gue existan circunstancias especiales en relacion con |os efectos de intensificacion de la
eficiencia gue compensen € perjuicio causado ala competencia; quedan comprendidas dentro de
este concepto las précticas comercial es restrictivas andlogas alas que estén sujetas alas
prohibiciones intrinsecas en virtud de lalegislacion antimonopolio genera (fijacion horizontal y
vertical de precios, restricciones horizontales de la produccién, reparticion del mercado y ciertos
boi coteos colectivos). Lamayoriade las demés précticas, entre ellas |as ventas condicionadas,
las licencias conjuntas, |os acuerdos de exclusividad, la concesion reciproca de licencias, las
patentes mancomunadas o las disposi ciones sobre retrocesion, que a primera vista no son ni
favorables ni contrarias ala competencia, son objeto de un analisis normal de su carécter
razonable. Por lo general, se considera que la mayoria de |as restricciones verticales son un
peligro parala competencia inicamente en la medida en que pueden constituir restricciones
ocultas entre posibles competidores. Ahorabien, |as restricciones horizontales no se consideran
necesariamente con espiritu desfavorable. Asi, los acuerdos de licencia concertados para
mancomunar elementos complementarios (por ejemplo, mediante la concesion reciproca de
licencias) o pararesolver situaciones de bloqueo juridicas o practicas, seran considerados en su
mayoria como favorables ala competencia, y un acuerdo formalmente restrictivo que instituya,
por e emplo, restricciones territoriales 0 en relacion con la esfera de uso, podra ser también
aceptabl e siempre que no oponga obstacul os a tecnologias competidoras. Segun las Directrices
se establece una "zona de seguridad” dentro de la cual no es probable que se impugnen los
acuerdos sobre licencias porgue existe suficiente competencia para eliminar la posibilidad de que
se haga uso de un poder de dominio sobre el mercado; quedardn comprendidos dentro de esta
zonalos acuerdos que no tienen ninguin efecto anticompetitivo manifiesto (siempre que la
participacion conjunta de las partes en el mercado correspondiente no sea superior a 20%).
Ahorabien, en lazona no se permiten exenciones en relacion con el control de las fusiones
(disposicion que se aplicatanto alas simples transferencias como alas licencias exclusivas de
derechos de propiedad intelectual).

16. Sedesprende delo que antecede que | as Directrices establecen por dos motivos una
seguridad juridicainferior ala garantizada por € Reglamento de la UE sobre transferencia de
tecnologia: ponen en préactica una politica estatal de aplicacién y no laley, y se aprecia con un
criterio flexible &l caracter razonable (Io que puede tener ventgjas concretas en mercados de ata
tecnologia en vias de transformacion rapida). Ahorabien, las diferencias a respecto entre las
Directrices y & Reglamento de la UE seran menores teniendo en cuenta que el Reglamento abre
laposibilidad de la aplicacion de un andlisis econdmico flexible, mientras que las Directrices
establecen una orientacion detallada en materia de politica de aplicacion (que se basa en gran
parte en lajurisprudenciay las tendencias existentes) y en los principios analiticos y en las
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técnicas aplicadas, con g emplos referidos a casos hipotéticos. Hay analogias entre la estructura
analitica expuestaen las Directrices y ladivision de las précticas, segun el Reglamento de la UE,
en listas "blancas’, "negras" y de "procedimiento de oposicion”, la exencion paralos acuerdos de
menor importanciay unamayor disposicion a analizar las préacticas horizontales, asi como las
préacticas restrictivas de lainnovacion tecnol 6gica (aungue en la UE no se utilizan los conceptos
de mercados de tecnologia y mercados de innovacion). En general, en las Directrices se ha
adoptado una posicion bastante andloga ala del Reglamento en relacion con el dilemabésico que
plantea la necesidad de salvaguardar la libertad del cedente a conceder lalicenciay dar a mismo
tiempo al concesionario laposibilidad de competir. Sin embargo, median algunas diferencias de
matiz en la manera de regular a gunas précticas.

C. Jurisprudencia sentada en materia de formacién de monopolios
y sobre otras cuestiones

17. Hay algunaanalogiaen la aplicacion en la préactica de | as normas estadouni denses rel ativas
alos monopolios basados en derechos de propiedad intelectual y las normas de la UE relativas a
los abusos de dominio basados en derechos de propiedad intelectual. Como ocurre en la UE,

es evidente que, en determinadas circunstancias, las empresas dominantes pueden perder un
derecho clave adscrito a derechos de propiedad intelectual, a saber, e derecho de no difundir una
innovacion o sus consecuencias. Hay un volumen considerable de jurisprudencia con la
conclusion, sobre la base de ladoctrinadel "caracter inherente”, que € titular de una patente
tiene libertad para decidir si concede o no lalicencia de su patente. Ahorabien, e Tribunal
Supremo ha afirmado que este derecho no es absoluto, sino que esta condicionado por la
existencia de motivos legitimos de competencia; asi se ha considerado que la negativa de un
fabricante de fotocopiadoras que se hegd a suministrar piezas sueltas patentadas a prestatarios
independientes de servicios de mantenimiento, con lo que los propietarios de | as fotocopiadoras
guedaban obligados en efecto arecurrir alos servicios de mantenimiento del fabricante,
equivaliaalaformacion de un monopolio ilegal, y se ordend que suministrara las piezas, haber
invocado un derecho de propiedad intelectual Unicamente como reflexion ulterior no podia
justificar una negativa, ilegal por otra parte™. Este caso pone de manifiesto la aplicabilidad de la
doctrina del monopolio en relacion con la explotacion de un derecho de propiedad intelectual

(es decir, aprovecharse del poder de monopolio sobre un mercado para adquirir o mantener un
poder de monopolio sobre un mercado separado, pero relacionado). En cambio, ningun tribunal
de ultimainstancia ha aceptado hasta ahora una pretension de acceso a la sustancia de derechos
de propiedad intelectual sobre la base de la doctrina de los elementos esenciales. Tratar los
derechos de propiedad intelectual y otras formas de propiedad por un igual implicariaque la
doctrina de los elementos esenciales es aplicable en principio alos derechos de propiedad
intelectual; ahora bien, su aplicacion efectiva en un caso concreto dependeria del alcance de la
doctrina en general, alcance que no esta claro.

“2 \/éase el asunto Eastman Kodak Co. c. Image Technical ServicesInc., 504 U.S. 451 (1992).
Esta decisidn se aparta un tanto de la hipétesis de la Escuela de Chicago segun lacual la
competencia efectiva entre marcas en los mercados principales deja a salvo un poder de dominio
sobre los mercados derivados y permite un andlisis empirico de las imperfecciones posibles de
los mercados derivados y de |as oportunidades para un comportamiento estratégico en el
mercado.
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18. Tanto ladoctrina sobre lainfluencia debida al monopolio como la doctrina de los
elementos esencial es pueden ser de aplicacién cuando un criterio de facto es €l objeto de un
derecho de propiedad intelectual; la primera es de aplicacion cuando €l criterio se utiliza para
gjercer dominio sobre un mercado conexo y la segunda, cuando lainformacion sobre €l criterio
es indispensable para penetrar en un mercado de produccion inicial o de produccion final. Hasta
hace poco tiempo, & control antimonopolio sobre |os criterios de facto ha sido aplicado con
extrema prudencia. Un pleito famoso por formacién de monopolio planteado por €l
Departamento de Justicia contra IBM, en relacion, entre otros temas, con la compatibilidad entre
su equipo periférico y los ordenadores fabricados por otras empresas, concluyé en definitivaen
el abandono de la demanda hecha 13 afios atrés™. Unaaccion particular en laque se pediaa
IBM que revel ara modificaciones técnicas de las interfaces fue rechazada con €l argumento de
que IBM no tenfala obligacion de ayudar a fabricantes competidores™. Las estrategias de
innovacion que tienen por objeto controlar tanto lainnovacion como sus mercados ulteriores
conexos mediante disefios exclusivos de nuevos productos no caen por este motivo dentro del
ambito de las leyes antimonopolio, salvo si ello es el objetivo principal de lainnovacién y no un
objetivo secundario, como ocurre cuando se persigue una finalidad abusiva; asi, una demanda
formulada por un fabricante de peliculaafin de conocer € formato de una nueva camara
fotografica creada por un fabricante de aparatos de fotografia fue desechada con € argumento de
que la divulgacion previa haria posible beneficiarse indebidamente de lainversion en camaras
innovadoras y seria perjudicial paralas actividades de investigacion y desarrollo®. Ahora bien,
una demanda reciente planteada por la Comisiéon Federal de Comercio contra Intel, fabricante
gue domina el mercado de los microprocesadores utilizados en |os ordenadores, ha puesto de
manifiesto que las negativas arevelar datos no se pueden utilizar como medio de presién
anticompetitiva. Ante las negativas de tres fabricantes competidores que se hegaron a obtener
patentes para |os microprocesadores, la empresa Intel reacciond y dejo de revelar informacion a
dichos fabricantes, y pidié aotras empresas que no cooperaran con ellos; para defenderse de la
acusacion de monopolio a impedir que otras empresas explotaran sus patentes, la empresa Intel
afirmé que tenia el derecho a negarse arevelar informacion porque protegiay utilizaba sus
propios derechos de propiedad intelectual. En definitiva, €l asunto quedo resuelto cuando la
empresa Intel se comprometio ano utilizar larevelacion como medio para extraer licencias de
derechos de propiedad intelectual de otras empresas; por su parte, la CFC reconocio que la
empresa Intel podia negarse afacilitar informacion anticipada por consideraciones comerciales
legitimas, por ejemplo, cuando un cliente habia violado un acuerdo de confidencialidad o cuando
laempresa Intel se adhirié auna politica general de no revelacion®. Este asunto es un jemplo
interesante de la manera en que lalegislacion antimonopolio se puede aplicar no sélo paralimitar
una utilizacion anticompetitiva de derechos de propiedad intelectual por unaempresaen
posesion de dominio, sino también para proteger |os derechos de propiedad intelectual de otras
empresas que son objeto de presion por parte de la empresa dominante.

3 Véase el asunto US c. IBM Corp., 687 F.2d 591 (2™ Cir. 1982).

“ California Computer Prods., Inc. c. IBM, 613 F.2d 727, (9™ Cir. 1979).

5 Berkey Photo c. Eastman Kodak, 603 F.2d 263 (2™ Cir. 1979).

“0 v/ éase Agreement Containing Consent Order (Docket N° 9288) en
http://www.ftc.gov/0s/1999/9903/d09288itel agreement.htm.
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19. Comoloindicael asunto Intel, en estos Ultimos afios se ha difundido una visién méas
escéptica de los criterios de facto, teniendo en cuenta el dominio adquirido gracias a estos
criterios en laindustria de los ordenadores y teniendo en cuenta |las preocupaciones rel acionadas
con el factor de monopolio y los "efectos de red" en lasindustrias de los ordenadores y las
telecomunicaciones y en otras industrias de alta tecnologia, que en muchos casos necesitan
también tener un acceso comun ainstalaciones tnicas*’. Ahora bien, en estos casos se plantea el
lema de saber como se pueden adoptar medidas contra las practicas comerciales restrictivas sin
causar perjuicio alainnovacion tecnolgicay a bienestar del consumidor. Esta consideracion
se ha puesto particularmente de manifiesto en las diferentes demandas planteadas en |os
Estados Unidos contra la empresa Microsoft; a continuacion se hace mencion de algunos de los
asuntos planteados. Al igua que en la UE, una demanda planteada por el Departamento de
Justicia en relacion con las practicas de exclusividad y vinculacién y las modalidades para
calcular regalias, en particular las "licencias por cada procesador”, tuvo como resultado una
orden judicial que prohibia a Microsoft laimposicién de estas clausul as de licencia™.

Sin embargo, la prohibicion relativa ala vinculacion de otros programas Microsoft contenia una
excepcion en relacion con los productos integrados, 10 que dio ala empresa Microsoft la
posibilidad de integrar nuevos elementos en sus sistemas operativos. Posteriormente, €
Departamento de Justiciay los fiscales generales de 20 Estados plantearon nuevas demandas
contra Microsoft en relacion con la obligacion impuesta a todos |os compradores de sistemas
operativos Windows 98 de instalar su havegador Internet, "Internet Explorer”, paralos usuarios
finales (Io que tiene un efecto de red porque paralos consumidores es Util tener navegadores
idénticos conectados al sistema operativo globalmente dominante)*. Se denunciaron otras
préacticas de vinculacion o exclusividad o practicas abusivas, cuyo objetivo global era mantener
el monopolio de Microsoft sobre el mercado de sistemas operativos 'y, sobre la base de dicho
monopolio, hacerse con una posicion de dominio sobre el mercado conexo de los navegadores.
El Tribunal considerd que Microsoft era responsable de violaciones del articulo 1 dela

Ley Sherman por razén de sus précticas de vinculacion; concluyd que el sistema operativo y €
navegador constituian dos productos comerciales distintos (a pesar del argumento de la defensa
segun el cual eran en efecto un solo producto innovador) teniendo en cuenta que habia una
demanda distinta de los consumidores en el caso de cada producto™. Sin embargo, se considerd
que las clausulas de exclusividad no vulneraban el articulo mencionado porgue no tenian fuerza
suficiente para cerrar el mercado. El Tribunal consider6 que habia violaciones del articulo 2 de

47 Este efecto se produce cuando el valor obtenido a partir de un usuario de la Red aumenta junto
con el nimero de otros usuarios adheridos ala Red. Asi, por g emplo, e valor de un programa
de ordenador puede depender de la documentacion escrita con la utilizacion de dicho programa,
asi como de la compatibilidad del programa con bienes o servicios complementarios.

L os efectos de red aumentan tanto la demanda de |os usuarios como el dominio sobre el mercado
en laesferade laoferta.

8 US c. Microsoft, 1995-1 CCH Trade Cases, parrs. 70 y 928.

“9 Un navegador es un programa informéatico especializado que da a los usuarios individuales o
de ordenadores la posibilidad de acceder ala Red mundial de Internet.

%0 Decision de fecha 3 de abril de 2000 del Tribunal del Distrito de Columbia (Jurisdiccion
Federal), disponible en http://www.usdoj.gov/atr/cases/f4400/4469.htm.
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laley en relacidn con otras précticas anticompetitivas y abusivas; se confirmo la posicion de
monopolio de Microsoft al margen del carécter extremadamente dinamico e innovador de la
industriainformatica y se desecho la defensa de Microsoft basada en el derecho de autor, pues
el derecho de propiedad intelectual no impediala separacién del sistema operativo
independientemente protegido y del navegador, ni justificaba la aplicacion anticompetitivade la
exclusividad. Esde sefiaar que esta decision se aparta de la doctrina tradicional del "caracter
inherente”, pues laintegracion del navegador en el sistema operativo queria decir que solo habia
un derecho de autor sobre un producto Unico y que las restricciones relacionadas con el
navegador en las licencias del sistema operativo no iban més alla del alcance de este derecho de
autor. El Tribunal ha ordenado que Microsoft se divida en dos empresas distintas, una paralos
sistemas operativos y otra paralos programas de aplicacion. La sentencia ha sido objeto de
recurso.

20. Hay contextos importantes al margen de los acuerdos sobre licencias o las negativas a
negociar en los que los derechos de propiedad intelectual se pueden utilizar de modo que violan
el articulo 2 delaLey Sherman. Laadquisicion de un derecho de propiedad intelectual mediante
una subvencion oficia puede dar lugar a responsabilidad en lajurisdiccion antimonopolio
cuando: 1) forma parte de un plan de colusion entre competidores destinado a adquirir poder
sobre el mercado; 2) forma parte de un plan de monopolio mediante la acumulacién y el
gjercicio de todos |os derechos de propiedad intelectual importantes en un mercado determinado
(en particular, cuando €l plan va combinado con lano utilizacion); o 3) hasido adquirido de
modo fraudulento en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales o en la Oficina de Derechos
de Autor, o bien mediante una conducta desleal que no llega a ser fraudulenta, y ha sido utilizado
paraexcluir ala competencia de un mercado concreto (tiene que haber poder de dominio sobre el
mercado). Se precisaen las Directrices que las autoridades federal es encargadas de aplicar laley
pueden oponerse a gercicio de un derecho de propiedad intel ectual en los casos comprendidos
dentro del precedente apartado 3 (siempre que concurran algunas condiciones suplementarias).
Cuando el derecho de propiedad intelectual ha sido adquirido de otra empresa, la responsabilidad
en la esfera antimonopolio puede existir cuando el objetivo es monopolizar, segun o expuesto en
el apartado 2, y la adquisicion puede ser también objeto del control de las fusiones, segin lo
indicado en la seccion anterior. Sin embargo, eslegal la mera adquisicion de una patente de
"bloquen” con objeto de impedir que un competidor la utilice. El gercicio o las amenazas de
gjercicio con malafe de derechos de propiedad intelectual pueden ser ilegales cuando tienen por
objeto perturbar |as actividades de posibles competidores; se precisa asimismo en las Directrices
que las autoridades federal es encargadas de aplicar laley podran adoptar medidas antimonopolio
en caso de litigio objetivamente infundado. Recientemente, han sido objeto de andlisis
antimonopolio las tacticas utilizadas por a gunos fabricantes de productos farmacéuticos
patentados para oponerse ala competencia de farmacos genéricos después de la expiracion de
sus patentes. La CFC haeximido de responsabilidad a una empresa de productos farmacéuticos
gue, inmediatamente antes de la expiracién de una patente basada en un ingrediente de un
farmaco, solicitd una patente adicional del farmaco sobre la base de otro principio activo del
mismo®’. Sin embargo, ha planteado el asunto judicialmente en relacion con las sumas
presuntamente of recidas por dos fabricantes de productos farmacéuti cos patentados, cuyas
patentes se encontraban en vias de expiracioén, a dos fabricantes de farmacos genéricos para

>l véase d articulo "Drug abuses" en el Financial Times del 20 de abril de 2000.
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pedirles que se abstuvieran de ofrecer farmacos genéricos competidores en el mercado después
de laexpiracion de las patentes.

21. El comportamiento de lostitulares de derechos de propiedad intelectual debe regirse no
solo por lalegislacién antimonopolio, sino también por la doctrina judicialmente sentada acerca
del mal uso de las patentes, que puede tener como consecuencia la denegacion de la aplicacion
de la patente o de un derecho de autor cuando €l titular haya utilizado su derecho de manera
inapropiada a excluir lacompetenciamés alla del acance de su derecho de propiedad
intelectual, de modo incompatible con la politica oficial. Muchos casos de mal uso guardan
relacion con lavinculacion. Tradicionalmente, la doctrina sobre el mal uso no ha exigido
ninguna prueba de poder de dominio, influencia o cierre del mercado; la existencia de una
clausulainadmisible en unalicencia hasido de por si mal uso. Ahorabien, enlalLey de 1988
sobre lareforma de las patentes se dispone que, en los casos de mal uso por razon de
vinculacion, ha de probarse que €l titular de la patente ha poseido efectivamente dominio sobre
el mercado; se ha precisado también que la negativa a conceder unalicencia no puede ser la base
para una reclamacion de mal uso de una patente. Hay, pues, convergencia entre la doctrina del
mal uso y lalegislacion antimonopolio, pero quedatodavia por aclarar si los tribunales exigiran
en adel ante prueba de dominio sobre el mercado en los casos de mal uso que no supongan
vinculacion.

22. Enrelacion con el agotamiento de los derechos, |as circunstancias varian segun el derecho
de propiedad intelectual de que setrate. Laprimeraventa, por € titular de un derecho de
propiedad intelectual, de un producto protegido dentro de los Estados Unidos agota todos sus
derechos a seguir controlando el aprovechamiento de dicho articulo. Ahorabien, tiene libertad
para establecer, dentro de los limites fijados por lalegislacién antimonopolio (segun lo antes
expuesto), diversas restricciones sobre lalicencia o laventa del producto patentado. Ladoctrina
dela"primeraventa' no se aplica alos productos comercializados en €l extranjero con el
consentimiento del cedente, exista 0 no una patente paralela sobre el producto en el extranjero;
solamente si |as partes han previsto expresamente que € concesionario tendra derechos plenosy
absolutos tanto en los mercados extranjeros como en el mercado nacional podriael cedente no
estar en condiciones de impedir importaciones paralelas. En € caso de los articulos de marca, de
conformidad con lalegislacion sobre comercio y marcas comerciales, lasimportaciones en los
Estados Unidos de articulos del mercado gris (importaciones paralelas) comercializados en €l
extranjero en virtud de unalicencia otorgada por € titular de la marca de comercio
estadounidense estan prohibidas sin la autorizacion de éste, salvo en el caso de que los
propietarios extranjero y naciona de lamarca de comercio sean € mismo titular, compahias
afiliadas o acttien de otro modo bajo un "control comin">? (siempre que los articul os sean
materialmente diferentes de |os que se venden en los Estados Unidos). Laimportacion no
autorizada de material con derecho de autor se considera analogamente como una vulneracion
del derecho exclusivo del titular adistribuirlo en los Estados Unidos, sin que se acepte ninguna
excepcion paralos casos de "control comun™.

%2 \/éase el asunto Kmart Corp. c. Cartier Inc., 108 S. Ct. 1811, 6 USPQ2d 1897 (1988).
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Capitulo 111

LA POLITICA DE LA COMPETENCIA Y LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN OTROS PAISES

A. Lasnormasy experiencias japonesas

23. Lasleyesdelacompetenciay las politicas seguidas para su aplicacion en otros paises en
desarrollo por lo que serefiere alos derechos de propiedad intelectual siguen en general los
enfoques adoptados por la Unién Europea y los Estados Unidos™. Ello es indudablemente cierto
en el caso delalegidacion japonesay las directrices parasu aplicacion. En € articulo 23 dela
Ley antimonopolio del Japon (AMA)>* se excepttian de su aplicacion los actos que segiin la
legislacion japonesa en materia de derechos de propiedad intel ectua "pueden atribuirse a
gjercicio de esos derechos...”. Las préacticas que en laesferade las licencias no se consideran
correspondientes al gjercicio de derechos de propiedad intelectual pueden quedar comprendidas
en el alcance del articulo 3 de laley, que prohibe los monopolios privados y las limitaciones del
comercio no justificadas. También revisten importancia para los derechos de propiedad
intelectual los articulos 8 y 19 de laley, donde se prohiben respectivamente las limitaciones
injustificadas impuestas por asociaciones comercialesy las practicas comerciaesilicitas que
tienden aimpedir la competencialeal. LaComision de Comercio Lea del Japon (JFTC)
determina cudl es son esas practicas comerciaesilicitas, entre las cuales figuran los acuerdos
vinculados injustos, |os acuerdos exclusivos y |as restricciones en |os acuerdos con terceros, asi
como el abuso de una posicion negociadora dominante. La JFTC también ha preparado unas
directrices en materia de licencias, que se refieren Unicamente alas posibles violaciones del
articulo 19 mediante lainclusién de determinadas disposiciones en los acuerdos de licencia™.
Las directrices son de aplicacion tanto alos acuerdos nacionales como alosinternacionalesy
proporcionan una orientacion administrativa a las empresas en |o referente ala politicade
giecucion delasnormasdelaJFTC. A ese respecto existen similitudes con las directrices de los
Estados Unidos por lo que se refiere ala utilizacion de jemplos para explicar en qué casos los
acuerdos de licencia (tales como los acuerdos de concesion mutua de licencias, acuerdos de uso
comun de patentes, acuerdos de concesion de licencias multiples) o la denegacion de unalicencia
plantearian problemas en cuanto ala politica de la competencia. Entre las conductas que segin
la JFTC constituian un recurso indebido a los derechos de propiedad intelectual han figurado la
negativa colectiva de los fabricantes de billares eléctricos a ceder patentes que estaban incluidas
en un acuerdo de uso comun con € fin de limitar la entrada en el mercado; la condicion parala
concesioén de licencias por parte de una asociacion comercia de gque se respetasen determinados

53\ éase OCDE, Politica de la competenciay derechos de propiedad intelectual, Paris, 1998.

>* Ley antimonopolio relativa ala prohibicién de los monopolios privados y e mantenimiento de
un comercio leal. Ley N°54, de 14 de abril de 1947.

% Directrices paralos acuerdos acerca de patentes y licencias en materia de conocimientos
técnicos, julio de 1999. Estas directrices sustituyen alas establecidas en 1989.



TD/RBP/CONF.5/6
pagina 24

contingentes de produccion de rabanos™ y la vinculacion de licencias de diferentes formas de
programas informaticos por Microsoft.

24. End gercicio delasfacultades que le concede laley, la JFTC también ha publicado unas
directrices en 1993 acercade lainvestigacion y € desarrollo conjuntos (que facilitan un trato
racional de las cuestiones de politica de la competencia en materia de propiedad intelectual que
se planteen en los mercados de tecnol ogia o de productos como resultado conjunto de la
investigacion y el desarrollo) y unas directrices en 1991 acerca de |os sistemas de distribucion y
las précticas comerciales (con inclusion de la obstruccién no justificada de las importaciones
paraelas), en las que se enumeran diferentes formas de obstruccion de | as importaciones
paralelas Unicamente por parte de los distribuidores a quienes se considera que contravienen
laley. Lalegidlacion japonesa acepta el principio del agotamiento internacional de los derechos
de propiedad intelectual. Asi pues, en el asunto BBS el Tribunal Supremo decidi6 que € titular
de una patente japonesa de ruedas de aluminio para automoviles no podiaimpedir las
importaciones para elas de ruedas que habia vendido a un comprador licito en Alemania. Sin
embargo, el Tribunal mantuvo que la prohibicion de las importaciones paral el as habria sido
posible s €l titular de la patente y € cesionario hubiesen acordado excluir a Japdn del territorio
de venta o utilizacion del producto. Si lasimportaciones paralelas | as efectuase un tercero, €l
acuerdo de excluir a Japdn tendria también que indicarse explicitamente en los productos
considerados.

B. Las normas de otros paises o regiones

25. Lamayoriade los paises cuyas reglas de competencia son en términos generales similares
alasdelosarticulos 81 y 82 del Tratado de Roma, especialmente en el caso de algunos paises
del centro y €l este de Europa, asi como de determinados paises africanos y |atinoamericanos, no
serefieren explicitamente en su legislacion sobre la competencia a trato de los derechos de
propiedad intelectual, y tampoco disponen de directrices para su aplicacion. Asi pues, no resulta
claro como las disposi ciones sustantivas generales de esa legislacion podrian aplicarse en la
préctica alos derechos de propiedad intelectual, sobre todo dada la falta de directrices para su
gjecucion o de experiencia en lo referente alainterconexion entre la politica de la competenciay
los derechos de propiedad intel ectual, particularmente en los paises en desarrollo y los paises en
transicion. Sin embargo, en lalegislacion en materia de competencias de Polonia se establece
gue, sin menoscabo de |os derechos de propiedad intelectual, sus disposiciones se aplican alos
contratos de licencias y otros actos a ellos referentes. También se han publicado directrices
acerca de la concesién de licencias, siguiendo en gran medida el enfoque de la Unién Europea’”.

%% véase e Grupo de Trabajo de la OMC sobre lainteraccion entre el comercio y lapoliticade la
competencia, Comunicacion del Japon - Relacion entre |0s aspectos de |0s derechos de la
propiedad intelectual relacionados con el comercio y la politica de la competencia.
WT/WGTCP/W/106. Los asuntos se decidieron mientras estaban vigentes las Directrices

de 1989.

> Véase la Ley de 1990 encaminada a contrarrestar |as practicas monopolisticas, y las
Directrices de la Oficina Antimonopolios parala aplicacion de las disposiciones de la Ley
encaminada a contrarrestar las practicas monopolisticas a las licencias de patentes y
conoci mientos técnicos.
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En Venezuelalas directrices dadas de conformidad con la legislacion sobre la competencia
especifican que laimposicion o el establecimiento de limitaciones parala adquisicion o
utilizacion de derechos de propiedad intelectual, con inclusion de los conoci mientos técnicos,
puede autorizarlos previamente la autoridad encargada de la competencia, pero no existe
indicacion alguna acerca de los criterios que ha de aplicar esa autoridad. Incluso dentro dela
Union Europea, si bien algunos Estados miembros, como Alemania o Esparia, tienen
disposiciones en su legislacion sobre la competencia que prevén explicitamente exenciones
respecto de los derechos de propiedad intelectual, otros paises, tal como Francia, no tienen tales
disposiciones en su legislacion, aungue disponen de unaimportante experiencia en materiade
aplicacion.

26. Lasleyes sobrela competencia que no siguen el modelo de la Unidn Europea tienden a ser
mas explicitas respecto de las cuestiones rel ativas a los derechos de propiedad intelectual, y
algunos de esos paises (los méas desarrollados), cada vez despliegan una actividad mayor en esa
esfera. Generalmente |os derechos de propiedad intelectual, o las licencias a ellos referentes,
gozan hasta cierto punto de exenciones, pero su alcance es variable. Segun la legislacion sobre
la competenciadel Canada, larealizacion de un acto que tenga Unicamente por finalidad €
gjercicio de un derecho de propiedad intel ectual no se considera contrario ala competencia.

Sin embargo, incluso en esos casos se decretan drdenes correctivas en circunstancias especiaes
cuando €l derecho de propiedad intelectual se ha utilizado para disminuir indebidamente el
trafico comercia o impedir la competencia. Los acuerdos de especializacién estan
especificamente exceptuados. En varios importantes asuntos referentes ala competencia se ha
tratado de derechos de propiedad intelectual. Por ello se prevé e establecimiento de directrices
de gjecucion con referencia alas licencias de derechos de propiedad intelectual. La autoridad
canadiense en materia de competencia también ha hecho uso de sus amplias facultades de
asesoramiento y defensa para hacer exposiciones respecto del alcance de la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual o su concesion. En Australia, donde lasleyes de la
competencia eximen de determinadas condiciones alas licencias y |os acuerdos de cesion en
materia de derechos de propiedad intelectual, se esta examinando la posibilidad de suprimir las
exenciones para los acuerdos horizontales y las restricciones referentes alos precios y las
cantidades. Lalegislacion sobre competencia de la Republica de Corea prevé una exencion para
el gercicio delos derechos de propiedad intelectual que es muy similar alaque figuraen la
legislacion japonesa. Sin embargo, estan prohibidos los contratos internacionales desleales para
laintroduccién de tecnologia basada en derechos de propiedad intelectual. En una notificacion
sobre lostiposyy criterios referentes a las préacticas comerciales desleales en |os contratos
internacionales, que abarcalas licencias relativas alos derechos de propiedad intelectual, se
estipulan |as circunstancias que se tendran en cuenta para determinar si un contrato es deslea y
da efectivamente lugar a una evaluacién basada en su caracter razonable. También se han
establecido directrices paralos tipos de préacticas comercial es especiales de caracter desled
referentes alas importaciones paralelas. Las autoridades encargadas de la competenciay de los
derechos de propiedad intelectual han establecido mecanismos que permiten su consulta
reciproca

27. Lasleyesdelacompetenciade los paises en desarrollo que tienen unatradicion de
common law son también en general relativamente mas explicitas en o referente alos derechos
de propiedad intelectual, pero carecen de una experiencia amplia en la aplicacion de las normas
en esa esfera. En lalegisacion de Jamaica se conceden exenciones a las personas 0 empresas
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cuyos derechos provienen o se derivan de un derecho de autor, una patente o una marca
comercial, o bien de cualquier contrato que la Comisién de Comercio Leal haya autorizado. Esa
legislacion también estipula que las mercancias patentadas vendidas por comerciantes no pueden
estar sujetas a mantenimiento de un precio de reventa, sino que € titular de la patente puede
establecer el precio de las mercancias producidas por e titular o concesionario de la patente™.
En lalegislacion sobre competencia de Zambia figura una exencion general paralas
disposiciones contenidas en los acuerdos acerca de licencias en materia de derechos de propiedad
intelectual y cualquier otro acto que tenga por finalidad dar efecto a esas disposiciones™. Enla
Ley sobre la competencia de la India se estipula que no puede expedirse ninguna orden judicial
respecto de cualquier practica comercial monopolistica o restrictiva que tenga por finalidad
limitar el derecho de una persona aimpedir e menoscabo de una patente, o a afiadir condiciones
aunalicencia de patente en lo concerniente a actos que, sin lalicencia, constituirian un
menoscabo de la patente (la patente debe haber sido expedidaen lalndia)®. Pero laprohibicién
del mantenimiento del precio de reventa que figura en laley también se aplica alas mercancias
comprendidas en una patente o marca comercial. LaLey sobre patentes delaIndiade 1970
también prevé el control de las cldusulas sobre vinculacion o conexion incluidas en las licencias
de patentes, asi como de | as restricciones aplicables después de la expiracion de la patente, como
se hace en lalegislacién sobre patentes de varios paises.

28. En muchas medidas legidlativas en materia de derechos de propiedad intelectual también se
incluyen recursos paraimpedir el abuso de tales derechos, sin que ello se someta a las pruebas de
lalegislacion sobre la competencia. Este es particularmente el caso en las leyes de patentes, que
con frecuencia estipulan la concesi6n de licencias obligatorias por razones tales como no existir
un abastecimiento del mercado en medida suficiente o en condiciones razonables, o bien para
permitir la explotacion de patentes subordinadas. La existencia de précticas contrarias ala
competencia también se considera motivo para el otorgamiento de licencias obligatorias, segun
lalegislacion de patentes de paises como la Argentinay el Canada. Algunos paises,
particularmente paises en desarrollo, recurrian en el pasado a medidas legidlativas especiales
paralatransferencia de tecnologia con objeto de impedir abusos en materia de concesion de
licencias acerca de derechos de propiedad intelectual. Esas medidas legidativas se diferencian

en varios importantes aspectos de la legislacion sobre la competencia, y en la actualidad se han
abolido o liberalizado. Las importaciones paralelas de mercancias patentadas son licitas segun la
legislacion sobre patentes en paises tales como la Argentinay Honduras, asi como en |os paises
del Pacto Andino. Lasimportaciones paralelas de productos de marca también son licitas en los
paises del Pacto Andino, asi como en Honduras, México y Suiza. Lasimportaciones paralelas de
mercancias protegidas por marcas de fabricas son licitas segun lalegislacion de paises tales
como Australia (con algunas excepciones), Nueva Zelandiay Suiza. En el MERCOSUR se
acepta el principio del agotamiento regional de los derechos de propiedad intelectual.

Sin embargo, seguin lalegislacion sobre derechos de propiedad intelectual de la mayoriade los
paises de common law, una venta o unalicenciade titular legitimo Unicamente eximira a
producto protegido en lo referente a derecho de propiedad intelectual en el caso de que no exista

%8 Véase la Ley de competencialeal de 1993.
% Ley sobre la competenciay el comercio leal, 1994, art. 3.

%0 \/éase la Ley de 1969 sobre monopolios y précticas comerciales restrictivas, art. 15.
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ninguna condicion restrictiva en e acuerdo (que puede ser objeto de controles de la
competencia). Las demas ventas o licencias estaran sometidas a las mismas condiciones aun
cuando en contratos subsiguientes no se las incluya expresamente, pues seguin la doctrinade la
"licenciaimplicita", mediante una licencia subordinada no se puede adquirir un derecho superior
al que yaposeiad titular delalicencia. Asi pues, en un caso de Kenya, el Tribunal decidié que
un distribuidor local no podiaimportar un producto farmacéutico en €l pais a causade las
restricciones territoriales que imponia el titular britanico de la patente al concesionario
estadounidense a quien el distribuidor habia comprado el producto®™. Sin embargo, segin la
legislacion estadounidense de la competencia, es posible aplicar las reglas de la competencia
respecto de esas restricciones en las licencias en caso de que afecten al comercio de exportacion.
En el asunto Pilkington, por jemplo, el Departamento de Justiciatomd medidas contra las
restricciones incluidas en las licencias sobre tecnologia del vidrio plano que una empresa
britanica o su filial estadounidense habian vendido a concesionarios estadouni denses,
distribuyendo al parecer los mercados mundiales y limitando las importaciones y exportaciones
de vidrio en los Estados Unidos, aunque las patentes bésicas habian expirado® (el Gobierno del
Reino Unido impugné esa decision).

61 Beecham Group c. International Products Ltd., citado en D. Gladwell, "The exhaustion of
intellectual property rights', 12 European Intellectual Property Review (1986), pag. 368.

62 U.S. c. Pilkington plc, 7 Trade Reg. Rep. (CCH) 50758 (D. Ariz. 1994) Consent Decree.
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Capitulo IV
LA DIMENSION INTERNACIONAL

A. Disposiciones pertinentes de los instrumentos multilaterales

29. Los convenios sobre los derechos de propiedad intel ectual administrados por la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual apenas se ocupan de las cuestiones relativas a
derecho de la competencia. El articulo 11 bis del Convenio de Paris parala Proteccién dela
Propiedad Industrial preve una proteccion eficaz frente ala competenciadesleal. El articulo 17
del Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas especifica
claramente que no se prohibe el control administrativo nacional, una clausula que probablemente
pudiera aplicarse a derecho de la competencia. El mismo principio podriatal vez ser de
aplicacion a otros convenios sobre |os derechos de propiedad intelectual, aunque en ellos no
figuren disposiciones similares al articulo 17, teniendo en cuenta que el articulo 5A 2) del
Convenio de Paris permite la concesion de licencias obligatorias paraimpedir un gercicio
abusivo de los derechos exclusivos que otorgan las patentes.

30. EnlaCartade LaHabanade 1948, que nunca entré en vigor, figuraban normas de
competencia relativas alos derechos de propiedad intelectual®. El Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con e Comercio (ADPIC) que se negocio
en la Ronda Uruguay comprende disposi ciones sustantivas sobre la politica de competencia de
indole fundamentalmente permisiva®. El articulo 8 estipula que podréa ser necesario aplicar
medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con o dispuesto en el Acuerdo, para prevenir
el abuso de |os derechos de propiedad intelectual por sustitulares o €l recurso a practicas que
limiten de manerainjustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia
internacional de tecnologia. El articulo 40 garantiza el derecho de los miembros a especificar en
su legislacion las précticas o condiciones relativas ala concesion de licencias que puedan
constituir en determinados casos un abuso de |os derechos de propiedad intelectual que tenga un
efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente, y a adoptar, de forma

%3 El articulo 46 3) de la Carta se referia a toda practica que obstruyera, mediante acuerdo al
efecto, €l desarrollo o la aplicacién de procedimientos técnicos o inventos tanto patentados como
no, asi como la extension del uso de los derechos de propiedad intelectual a objetos, productos o
condiciones de produccion, de utilizacién o de venta que no quedaran comprendidos en tales
concesiones o0 no fueran objeto de ellas.

%4 Para un examen del Acuerdo véase UNCTAD, The TRIPS Agreement and Developing
Countries, Nueva Y ork y Ginebra, publicacion de las Naciones Unidas, N° de venta: 96.11.D.10,
Nueva York y Ginebra, 1996. Para un examen concreto de las disposiciones relacionadas con la
politica de la competencia del Acuerdo, véase UNCTAD, El alcance, la coberturay la aplicacion
delalegisacion y lapolitica de la competenciay andlisis de |as disposiciones de la Ronda
Uruguay que serefieren ala politica de la competencia, incluidas sus consecuencias paralos
paises en desarrollo y otros paises (TD/B/COM.2/EM/2), y Experiencia adquirida hasta la fecha
en materia de cooperacion internacional sobre cuestiones de politica de la competenciay los
mecanismos utilizados (TD/RBP/CONF.5/4), asi como Organizacion Mundia del Comercio,
Informe anual 1997, vol. 1, Capitulo especial: El comercio y |la politica de competencia.
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compatible con las demas disposiciones del Acuerdo, medidas apropiadas paraimpedir o
controlar dichas practicas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesion, las
condiciones que impidan laimpugnacion de lavalidez y |as licencias conjuntas obligatorias.

En €l articulo 40 figura también una disposicién con arreglo ala cual e Estado miembro que
desee hacer que una empresa bajo lajurisdiccion de otro Estado miembro cumplalalegislacion
en materia de competencia puede entablar consultas con éste, que debera facilitar lainformacion
no confidencial que esté al alcance del pablico, asi como otras informaciones confidenciales
(con sujecion asu legislacion nacional y ala conclusion de un acuerdo satisfactorio sobre la
salvaguarda de la confidencialidad). Por otra parte, todo miembro cuyos nacionales o personas
gue tienen en & su domicilio sean objeto de un procedimiento iniciado por otro miembro ha de
tener, previa peticion, la posibilidad de celebrar consultas. Larelacion entre los derechos de
propiedad intelectual y la politica de competencia se ha estudiado con cierta profundidad en €l
Grupo de Trabajo de la OMC sobre la Interaccién entre Comercio y Politica de Competencia®.
En @l articulo 31 se establecen ciertas condiciones que restringen € uso de una patente sin
autorizacion de un titular, incluido € uso por €l gobierno o por terceros (es decir, por medio de
licencias obligatorias). Sin embargo, se prevén ciertas excepciones a estas condiciones cuando
Se permita otro uso sin autorizacion para poner remedio a practicas que, a resultas de un proceso
judicial o administrativo, se hayan declarado anticompetitivas. Algunas disposiciones similares
son aplicables con respecto al disefio de los circuitos integrados. El articulo 6 establece que no
se hara uso de ninguna disposicion del Acuerdo (con cargo alas disposiciones sobre trato
nacional y trato de la nacion mas favorecida) en relacion con la cuestion del agotamiento de los
derechos de propiedad intelectual.

31. Durante el proceso preparatorio de | as negociaciones sobre el Conjunto de principiosy
normas, se decidid que las cuestiones relativas ala competencia y alos derechos de propiedad
intelectual se tratarian en las negociaciones paralelas sobre €l proyecto de cddigo internacional
de conducta para la transferencia de tecnologia (cuyo capitulo 4 habia de tratar de las practicas
gue entrafien transferencia de tecnologia). Sin embargo, €l proyecto de cédigo nunca se
aprob6®. Por consiguiente, la tinica disposicion del Conjunto de principios y normas que trata
explicitamente de los derechos de propiedad intelectual es el articulo D.4 €), que establece que
puede constituir abuso de posicion dominante en el mercado laimposicion de restricciones ala
importacion de bienes que han sido legitimamente marcados en €l extranjero con unamarca

8 Véase OMC, Informe (1998) del Grupo de Trabajo sobre la Interaccion entre Comercio y
Politica de Competencia (WT/WGTCP/2), parrs. 112 a 122.

% v/éase UNCTAD, Proyecto de c6digo internacional de conducta paralatransferenciade
tecnologia al final del sexto periodo de sesiones de la Conferencia, 5 de junio de 1985
(TD/CODE/TOT/47) y "Negociaciones sobre un cddigo internaciona de conducta parala
transferencia de tecnologia” (TD/CODE/TOT/60), 6 de septiembre de 1995. En €l capitulo 4 del
proyecto de cédigo de conducta se sefidlan 14 practicas que se pueden considerar restrictivas:
laretrocesion, las restricciones de laimpugnacion de lavalidez, lainvestigacion, la utilizacion
del personal o las adaptaciones, |os acuerdos de exclusividad, los acuerdos de exclusividad para
las ventas o la representacion, lafijacion de los precios, |0s acuerdos de vinculacion, los
acuerdos de participacion en la explotacion de patentes, |os acuerdos de concesion reciproca de
licencias, pagos y otras obligaciones después de la expiracion de derechos de propiedad
industrial y las restricciones después de la expiracién del acuerdo.
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comercial idéntica o similar alamarca comercia protegida en € paisimportador, en bienes
idénticos o similares, cuando las marcas comerciales de que se trate sean del mismo origen, es
decir, pertenezcan al mismo propietario 0 sean utilizadas por empresas filiales y cuando esas
restricciones tengan por objeto mantener artificialmente precios elevados. Sin embargo, la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas encargada de examinar el Conjunto de principiosy
normas decidio que, a peticion de los Estados miembros y en colaboracién con |as autoridades
nacionales y regionales encargadas de la competencia, €l Grupo de Expertos determinase y
consolidase € terreno comun entre los Estados miembros en la esfera del derecho y la politicade
lacompetenciaafin deidentificar las practicas comerciales restrictivas que perturbasen el
desarrollo econdémico de los paises, incluso dando indicaciones y fomentando los intercambios
de opiniones sobre las esferas en que fuese mas dificil laidentificacion de dicho terreno comun,
por ejemplo, cuando existiesen diferencias entre las teorias econdmicas o entre las leyes o las
politicas de la competencia. Se sefial6 como uno de tales aspectos "la aplicacion de la politica de
la competenciaa gercicio de los derechos de propiedad intelectual y de laslicencias delos

derechos de propiedad intelectual o de conocimientos técnicos'®’.

B. Conclusionesy consecuencias parala cooperacion internacional

32. Lasnormas en materia de politica de competencia que se aplican actualmente en |os paises
o regiones desarrollados son generalmente parecidos, a pesar de ligeras diferencias en €l alcance
de las excepciones permitidas. Dichas normas se basan en que la politica de la competenciay €
sistema de derechos de propiedad intelectual se complementan, puesto que los derechos de
propiedad intelectual fomentan lainnovacion, asi como su divulgacion y comercializacion, 1o
que contribuye ala eficienciadindmica® y a bienestar, contrarrestando cualquier pérdida de
eficiencia distributiva estética que repercuta negativamente en €l precio y la cantidad de los
productos. Se considera que los derechos de propiedad intelectual son similares a otros derechos
de propiedad, con la Unica diferencia de que confieren una considerable posicion de dominio
sobre el mercado cuando no existen tecnologias ni productos sustitutivos. Se consideratambién
gue lalicencia de los derechos de propiedad intelectual es generalmente favorable ala
competencia, siempre que puedan combinarse factores de produccion complementarios.

En cambio, se procede ala aplicacion de la politica de la competencia siempre que se esté
utilizando la posicion de dominio sobre el mercado que otorgan |os derechos de propiedad
intelectual pararestringir de manera irrazonable la competencia en determinados mercados. Para
evaluar lanecesidad de intervenir contralas practicas basadas en |os derechos de propiedad
intelectual y en qué debe consistir tal intervencion se sigue un enfogue pragmatico o de andlisis
econdmico con miras a encontrar un equilibrio entre la observancia de los derechos de propiedad
intelectual y la proteccion de la competencia en € mercado y, en los casos de licencias de
derechos de propiedad intelectual, con miras a salvaguardar la voluntad del titular de otorgar una
licenciaa mismo tiempo que |os concesionarios puedan competir. Parareducir al minimo la

®7v/éase UNCTAD, Informe de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas encargada de
examinar todos |os aspectos del Conjunto de principios y normas equitativos convenidos
multilateralmente para el control de |as practicas comerciales restrictivas (TD/RBP/CONF.4/15),
anexo |, resolucion aprobada por |a Conferencia de Examen, parr. 11.

%8 Laintroduccién idénea de nuevos productos y de métodos de produccién més eficientes alo
largo del tiempo.
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inseguridad juridica que pudiera provocar esta flexibilidad de criterios, se procura que la
aplicacion de la politica de competencia alos derechos de propiedad intelectual sealo méas
transparente y previsible posible.

33. Al parecer, se estarenunciando alas doctrinas que se centran en el alcance de los
privilegios que otorgan los derechos de propiedad intelectual para plantear abiertamente cual es
lafinalidad de las actividades de los titulares de esos derechos, de quienes otorgan licenciasy de
los concesionarios, asi como su repercusion en la competencia. 'Y ano son practicamente objeto
de atencion la mayoria de | as précticas consideradas de carécter vertical, mientras que se
examinan con un rigor relativamente mayor las restricciones similares alos carteles, las practicas
de exclusion y los factores de influencia monopolista por parte de las empresas dominantes, asi
como las précticas y las fusiones que puedan inhibir lainnovacion tecnol6gica®™. También existe
una preocupacion general sobre cuestiones como |las normas de facto exclusivas, € acceso a
instalaciones esenciales y los efectos de red, particularmente en las industrias de alta tecnol ogia.
Sin embargo, dada |a rapidez con gue evolucionan latecnologiay las estrategias empresariales
conexasy en vista de su complejidad, erainevitable que surgieran dudas sobre laforma
adecuada de ocuparse de estos temas, unaincertidumbre que se afiade alas vacilaciones y
controversias sobre cuales son, o deberian ser, las condiciones para otorgar la proteccién de los
derechos de propiedad intelectual en esferas como |os programas informéticos o la biotecnologia
o cudl debe ser e alcance de esa proteccion. Entre estos paises o regiones sigue habiendo
notables diferencias en cuanto a la aplicacion de la politica de competencia alos derechos de
propiedad intelectual, que sin lugar a dudas guardan relacion con las diferencias entre sus
legislaciones en materia de competenciay propiedad intelectual, asi como entre sus distintas
estructuras sectoriales y mercados. Otros paises o regiones cuentan con poca experiencia en este
ambito, a pesar de que su legislacion en materia de politica de competencia abarque en ocasiones
cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual. Al garantizar una proteccion y
cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en condiciones similares en los mercados
mundiales, el Acuerdo delos ADPIC subrayala necesidad de que los paises que deseen
protegerse ante e abuso de |os derechos de propiedad intelectual promulguen leyesy politicas
eficaces en materia de competenciay establezcan autoridades responsables a ese respecto. Enla
mayoria de paises, en especial los paises en desarrollo, lamayor parte de los derechos de
propiedad intelectual se otorgan a empresas extranjeras, que participan en lamayoriade las
transacciones basadas en dichos derechos. Por consiguiente, es probable que en estos paises
haya cada vez més casos de competencia en relacién con los derechos de propiedad intel ectual
de empresas extranjeras, por lo cual habra una mayor necesidad de obtener informacion en los
paises de origen de dichas empresas, 0 bien en otros paises en los que se les hayan otorgado
derechos de propiedad intelectual, asi como mayor necesidad de asistenciainternacional para que
se cumplan las normas. Por este motivo, deberian aplicarse cada vez en mayor medidalas
disposiciones del Acuerdo relativas ala celebracion de consultas o ala cooperacion en materia
de politica de competencia. Dicha cooperacion sera mas fructiferasi las autoridades

% Entre |as précticas que pueden inhibir lainnovacién, las autoridades de la Organizacion de
Cooperacion y Desarrollo Econdmicos (OCDE) han mostrado una gran disposicion aintervenir
contrala prohibicion del uso de tecnologia bajo licencia unavez prescrita ésta, €l pago de
regaliastras el vencimiento de la patente y |as restricciones de laimpugnacion de lavalidez de
las patentes. Véase OCDE, op. cit.
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responsables de |a competencia comparten un criterio comun, confian reciprocamente y tienen
una misma nocién del beneficio mutuo™. En este sentido, la reciprocidad de los beneficios que
brinda la cooperacion podria verse real zada por la creciente naturaleza internacional dela
actividad innovadora™ y porque en las industrias de lainformacion con efectos de red debidos al
amplio uso internacional, las medidas contra las practicas comerciales restrictivas que sdlo
afecten aun mercado territorial, por muy grande que sea, pueden resultar insuficientes para
impedir la monopolizacidén a menos que en otros lugares se tomen medidas paralel as contra
précticas comerciales restrictivas similares’.

34. Por consiguiente, son necesarias medidas parafomentar la comprension reciprocay una
mayor confianza en estaesfera. A este respecto, se ha sugerido que se aprovechen las
deliberaciones del Grupo de Trabajo dela OMC como base analitica para seguir promoviendo
enfoques comunes en las politicas de defensa de |a competencia en esta esfera entre |os Estados
miembros de la OMC y para que, teniendo en cuenta estas deliberaciones, asi como la
bibliografia econdmica conexay las politicas nacionales de defensa de la competencia, lalabor
futura en este ambito abarque las cuestiones siguientes. unos criterios comparativos en la
aplicacion de los acuerdos de concesion de licencias, lafuncién de la propiedad intelectual en las
industrias basadas en redes, |as nuevas estrategias de dominio del mercado mediante la
adquisicion de derechos de propiedad intelectual y € recurso alos pleitos por infraccion de
patente para obstaculizar €l acceso alos competidores, el concepto de "mercados de la
innovacion', y las consecuencias de ladivisibilidad territorial de los derechos de propiedad
intelectual y la necesidad de aplicar en el comercio internacional la doctrina del agotamiento de
los derechos de propiedad intelectual ™. El mismo autor ha sugerido que las autoridades
responsables de la competencia utilicen sus atribuciones en la materia para participar en los
actuales debates sobre cudles deben ser el ambito y la aplicacion de los derechos de propiedad
intelectual, lo que constituiria unaimportante contribucion al fomento de la competenciay la
eficiencia dindmica en la nueva economiainternacional basada en el conocimiento™.

L os participantes en una mesa redonda de la OCDE también han recomendado de manera
especifica que las autoridades responsables de la competencia utilicen sus atribuciones en
materia de defensa de la competencia para conseguir que las oficinas de patentes tengan

0y éase TD/RBP/CONF.5/4.
™ \/éase OCDE, op. cit., pags. 420 y 421.

"2 \/ éase "Presentation by Mr. Hans Ullrich”, en UNCTAD, The role of competition policy for
development in globalizing markets, 1999: 39.

73 véase Anderson R., Intellectual property rights, competition policy and international trade:
reflections on the work of the WTO Working Group on the Interaction between Trade and
Competition Policy, World Trade Forum 1999 Programme on Intellectual Property: Trade,
Competition and Sustainable Development, Cottier T. (ed.), en prensa.

™\ éase Anderson R., The interface between competition policy and the intellectual property
system in the context of the international trading system, Journal of International Economic
Law 1998, 1: 655.
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conciencia de los efectos anticompetitivos de |as patentes excesivamente amplias”™. Ademés, un
pais tecnol 6gi camente avanzado ha sugerido que, dada la repercusion que tienen en la actividad
econdémicamundia el comercio electrénico y la proteccion de sus derechos de propiedad
intelectual, seria conveniente estudiar como repercute el otorgamiento de patentes en los
métodos comerciales y tomar las medidas necesarias desde el punto de vista de una politica
internacional de lacompetencia’. Por consiguientey afin de tener en cuenta dicha resolucién
de la Tercera Conferencia de Examen, la Cuarta Conferencia de Examen tal vez desee encargar
a Grupo de Expertos que celebre consultas sobre |as cuestiones siguientes:

a)

b)

d)

El fundamento conceptual y los criterios que deban utilizarse para distinguir entre las
préacticas basadas en |os derechos de propiedad intel ectual con objetivos legitimos en
favor de la competenciay los efectos de las précticas injustificadas desde el punto de
vistade laproteccién. Ello implicaria estudiar hasta qué punto es posible distinguir
en este contexto entre préacticas horizontales y verticales, asi como & fundamento del
control de la competencia cuando se trata de licencias sobre conocimientos técnicos
(puesto que en lamayoria de los paises ello no esta sujeto especificamente ala
proteccion de los derechos de propiedad intelectual).

En los casos de competencia rel acionados con |os derechos de propiedad intelectual,
como deben evaluarse |os correspondientes mercados, |a situacion de dominio en el
mercado o la posibilidad de competencia paratomar en cuentalaevolucion dela
tecnologia, de las estrategias de las empresas, de lalegislacion en materia de
competenciay de las politicas en esa esfera, asi como del marco internacional parala
proteccion de los derechos de propiedad intelectual.

El trato que se da en las distintas | egislaciones en materia de competenciao en las
politicas para su cumplimiento alas clases de practicas alas que suelen referirse los
acuerdos parala concesion de licencias de derechos de propiedad intelectual, alas
formas habituales de abuso de la situacion de dominio en e mercado o de
monopolizacion, alas fusiones o las empresas conjuntas cuando guarden relacion
con derechos de propiedad intelectual, y las sanciones que se impongan en esos
Casos.

Dilucidar si las autoridades responsables de la competencia pueden utilizar sus
atribuciones en materia de defensa de la competencia, y en qué modo, con miras a
participar en los actuales debates sobre el alcancey la aplicacion de los derechos de
propiedad intelectual.

Hasta gué punto deben influir en la aplicacion de la politica de la competenciaalos
derechos de propiedad intelectual las diferencias nacionales en el alcance de dichos
derechos, laimportancia relativa que otorgan las politicas en materia de competencia
al fomento de la eficiencia estaticay dindmica, la estructurade lasindustrias y los

">\ éase OCDE, op. cit.

6 \/éase OMC, PR and Competition Policy for Development - Communication from Japan
(WT/WGTCP/W/147).
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mercados nacionales, €l nivel de desarrollo tecnologico y laadquisicion y el uso de
los derechos de propiedad intelectual en relacién con las estrategias empresariales
(teniendo en cuenta que en muchos paises en desarrollo los mercados solo ofrecen un
numero reducido de productos o tecnol ogias sustitutivos, oponen mayores obstacul os
al acceso, tienen menor poder adquisitivo y menos posibilidades de competir por
medio de lainnovacion).

f)  Lascondicionesy los mecanismos para €l fortalecimiento de la cooperacion
internacional en esta esfera.

35. LaConferenciatal vez desee pedir también ala secretariadela UNCTAD que, teniendo en
cuenta los resultados de las consultas celebradas por e Grupo de Expertos, emprenda un examen
comparativo, que se incluiria en los Comentarios sobre laley tipo’’, acercade laaplicacion dela
legislacion y las politicas en materia de competencia alos derechos de propiedad intelectual, asi
como acerca de las actividades de cooperacion técnica destinadas a que |os paises en desarrollo 0
en transicion adquieran conocimientos especializados en esta esfera.

T\/éase UNCTAD, Proyecto de comentarios sobre los posibles elementos del proyecto de
articulado de una o varias leyes tipo (TD/B/RBP/81/Rev.5), 20 de febrero de 1998.




