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RESUMEN: La competencia econoémica
es una rama novedosa en la ciencia del
derecho, al igual que la propiedad in-
dustrial. Las relaciones entre ambas es
compleja, y a veces poco clara. Sin em-
bargo, se puede decir que la propiedad
industrial se rige por las disposiciones
de la competencia econémica cuando la
primera va mas alla de la proteccién a
tales derechos, tal como lo senala el
articulo 50. de la Ley Federal de Com-
petencia Econdémica.
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ABSTRACT: Competition Law and Industrial
Property Law are aspects relatively new in
Modern Law. The relationship between them
s complex and it is not clear. Nevertheless, we
could use general criteria: industrial property is
regulated by competition law when the first one
goes beyond the specific protection of industrial
property law.

Descriptors: Industrial property law, com-
petition law, relationships.

* Articulo recibido el 5 de junio de 2007 y aceptado el 2 de agosto de 2007.
**  Master en derecho de la empresa por la Universidad de Navarra; doctor en de-
recho de la competencia. Correo electronico: xavier.ginebra@tmconsultingmexico.com.

Boletin Mexicano de Derecho Comparado,
nueva serie, ano XLI, nam. 121,

enero-abril de 2008, pp. 117-171


www.juridicas.unam.mx

118 XAVIER GINEBRA SERRABOU
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I. ASPECTOS GENERALES DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Al esbozar la proteccion de los inventores, la Constitucion argentina, si-
guiendo al modelo francés, se sirve del término “propiedad” (todo autor
o inventor es propietario de su obra, invento o descubrimiento por el
término que concede la ley, articulo 17 constitucional). Sin embargo, ca-
be formular algunas precisiones. El derecho de patente ofrece, como el
de propiedad, una defensa erga omnes, mas se diferencia de ella no solo
por su génesis, dado que la creacién no ha sido incluida en la enume-
racién de los modos de adquisicion del dominio, sino por su contenido,
instituido por motivos de politica legislativa como una tutela esencial-
mente relativa.
Tal como lo ensena Di Guglielmo:

Si la calificacion legislativa ata al intérprete unicamente cuando se
acompana con la aplicaciéon de las normas que rigen la instituciéon de
la denominacién adoptada, no puede sujetarse el derecho de patente al
absolutismo del propietario, tanto mas que si ese concepto también nos
dice que la propiedad de la invencién se acuerda por el término que la
ley establece, necesariamente debe admitirse que no hay propiedad que
se adquiera por concesion y por tiempo limitado. Por lo tanto, siendo
finalidad de las patentes, otorgadas por breves lapsos, fomentar la acti-
vidad inventiva y el progreso de la técnica industrial, es de meridiana
evidencia que el derecho que justifican no es aquel que la Declaracion
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de los Derechos del Hombre incluy6 en la categoria de innatos o tradi-
cionales, sino una creacion artificial de la ley positiva, o sea, una con-
cesion temporal de privilegio o recompensa de estimulo.!

En esta linea, la Suprema Corte de Argentina, si bien abordd en
términos claros los alcances del articulo 17 de la Constitucién, en ma-
teria de invenciones, reiteré otros que —aun cuando en forma impli-
cita— aceptaron las limitaciones impuestas en la materia por causa o
motivo de interés general. Queda, pues, en claro, que la doctrina ju-
risprudencial de la Corte Suprema admitié6 dentro de las pautas de
razonabilidad la limitaciéon de los derechos del inventor, sin que ello
importe lesiéon a la garantia de propiedad.?

Uno de los campos de mayor complejidad del derecho de la com-
petencia es el correspondiente a la relaciéon entre las normas que pro-
tegen a la libre concurrencia y las que establecen derechos de propie-
dad industrial. Es ésta una materia en constante evolucién, bajo los
principales sistemas regulatorios de la competencia, que plantea asi-
mismo dificultades adicionales en razén de su frecuente vinculacion
con operaciones de caracter internacional.’

El eje de la complejidad de la materia objeto de estos comentarios
es la contradiccion inherente a la coexistencia de normas juridicas
que protegen la propiedad industrial con las que tienden a mantener
una situaciéon de plena competencia en los mercados. Este conflicto
debe ser resuelto mediante reglas que definan en qué casos una con-
ducta con efectos restrictivos sobre la competencia puede ser consi-
derada justificada cuando resulte del ejercicio de derechos de propie-
dad industrial derivados de la legislacion especifica tuitiva de tales de-
rechos.

Uno de los temas que se plantea en el derecho de la propiedad in-
dustrial de invencién y que lo relaciona con el derecho de competen-
cia es el derivado de situaciones de abuso del poder monopélico de
mercado. El titular de la patente es, segin lo entiende Baylos Carro-

I Correa, Carlos M. y Bergel, Salvador D., Palentes y competencia, Buenos Aires, Ru-
binzal-Culzoni Editores, 1996, p. 25.

2 Ibidem, p. 27.

3 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho antimonopélico y de defensa de la compe-
tencia, Buenos Aires, Heliasta, 1983, p. 689.
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za, un monopolista cuya posicion sustancial dependerd en un cierto
grado de las posibilidades que deba o no soportar una competencia
de sustitucion, ya que las necesidades a las que sirve el nuevo objeto
probablemente seran satisfechas en otra medida y de otro modo, por
otros objetos ya conocidos.*

El abuso del monopolio de la patente se produce cuando el titular
defrauda la finalidad que persigue la protecciéon juridica, por ejem-
plo, al dejar de explotar el invento; si realiza un ejercicio antisocial
del derecho o cuando al actuarlo trata de extender su posiciéon domi-
nante mas alld de los limites de la exclusiva.’

Un analisis como el precedente lleva a Salamolard a ver en la li-
cencia obligatoria (articulos 70 a 76 de la Ley de Propiedad Indus-
trial) un elemento organico en el sistema de patentes, cuya funciéon es
la de garantizar la realizacién de los objetivos propios de este siste-
ma. Conforme a esa posicion, se define la licencia obligatoria como
una medida organica positiva en el sistema de patentes tendente a
provocar que no surja una distorsiéon entre el interés publico y el in-
terés particular del patentado. No se trata de una excepciéon sino de
un elemento regular que integra y delimita el derecho de patentes.

En esta linea de pensamiento, Penrose considera que la licencia
obligatoria de las patentes en su fuero mas general es el método por
el cual el Estado conserva algun control sobre la manera en que el
poseedor de un privilegio de patente lo utiliza. Reafirmando este con-
cepto, agrega que para asegurar que los conflictos entre el interés pri-
vado del duefio de la patente y el interés publico, para cuya conser-
vacion se alega fueron constituidas las leyes, no siempre se resuelvan
a favor del primero, la mayoria de los gobiernos se han reservado el
derecho a que, en ciertas circunstancias, se pierdan y revoquen las
patentes o se permita que otros usen el modelo patentado, con lo que
el derecho concedido para un monopolio exclusivo de uso del inventor
se cambia por el derecho a percibir una compensacién por su empleo
(Penrose).

4+ Correa, Carlos M. y Bergel, Salvador, op. cit., nota 1, pp. 40 y 41.
5 Ibidem, p. 41.
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El sistema legal de proteccion del derecho de propiedad intelec-
tual, tal como se haya regulado en la mayoria de los Estados admite
una doble lectura en cuanto a la determinaciéon de su fundamento.

Observado desde el angulo de mira del titular, el sistema no hace
otra cosa que implementar un derecho que en muchos Estados —in-
cluido el nuestro— reconoce raigambre constitucional (el articulo 28
constitucional). Se trata de un privilegio de explotacién que como tal
esta sometido a limitaciones establecidas en funcion del interés social.

En el caso de las patentes de invencién, es en definitiva el interés
general el que deberia determinar —en un pais o tiempo determina-
do— si un invento es patentable o no, cuales son sus caracteristicas
que debe reunir para quedar comprendidos dentro de esta categoria,
cuales son las cargas que pesan sobre el titular, cudl es el término de
la concesion del privilegio, cudles son las sanciones impuestas por las
inobservancias de las cargas.

Si se le observa desde el punto de vista de la sociedad, no se pue-
de olvidar la finalidad de estimulo del progreso técnico perseguido
por la disciplina de los inventos industriales y en los que encuentra su
justificacion. Al mismo tiempo, tal finalidad debe ser compatibilizada
con otros intereses publicos, en particular, los de preservar grados ra-
zonables de competencia y favorecer la creacion de valor agregado y
el desarrollo tecnolégico del pais.®

En los apartados siguientes se analizaran los principales supuestos
de posibles conflictos entre los dos sistemas legislativos precedentes
mencionados. La nutrida jurisprudencia desarrollada en esta materia,
bajo las principales legislaciones regulatorias de la competencia, y la
dificultad de lograr un sistema normativo coherente, en este campo,
sobre la base de la deduccion de las reglas aplicables a los casos par-
ticulares, a partir de principios generales relativamente abstractos, lle-
van a que, en tanto no se desarrolle una jurisprudencia abundante
bajo la LFCE o se dicten reglamentaciones en esta materia, las deci-
siones elaboradas bajo ordenamientos similares a la citada Ley sean
una guia para resolver los conflictos mencionados.

6 Ibidem, pp. 89 y 90.



122 XAVIER GINEBRA SERRABOU

II. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS RELACIONES
ENTRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y DE DERECHO DE LA COMPETENCIA

Con distintas variaciones, derivadas especialmente de las caracte-
risticas generales de los correspondientes sistemas juridicos, las princi-
pales legislaciones antimonopélicas han basado la elaboracion de las
reglas aplicables en esta materia en el principio de que el ejercicio de
derechos de propiedad industrial es licito, en tanto no extienda el po-
der de monopolio, poder de mercado o exclusividad derivados de ta-
les derechos a actividades o materias o actividades no protegidas por
la legislacion que da origen a tales derechos.’

Dicho principio esta recogido en la Ley Federal de Competencia
Econdémica (LFCE), cuando sefala que no constituyen monopolios los
privilegios que se conceden a autores y artistas para la produccion de
sus obras y los que se otorguen a los inventores y perfeccionadores
para el uso exclusivo de sus invenciones y mejoras.

La propia LFCE sefiala que los agentes econémicos referidos en
los parrafos anteriores estaran sujetos a lo dispuesto en esta Ley res-
pecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro
de la proteccion que senala el articulo 28 constitucional (articulo 50. de
la LFCE).

La legislacion de patentes y la de marcas otorgan monopolios so-
bre determinados inventos o signos, desde el punto de vista juridico.
Tales derechos exclusivos pueden o no reflejarse en monopolios sobre
determinados mercados, en el sentido econémico de tal concepto, uti-
lizado por la legislacion regulatoria de la competencia y por la doc-
trina y jurisprudencia a ellos referida.® Asi, el titular de una patente
sobre un procedimiento A es el tnico autorizado para utilizarlo, pero
puede enfrentar la competencia de otros procedimientos B y C de si-
milar valor econémico y funciones, pudiendo dar lugar a una situa-
cion de competencia efectiva. El poder de mercado derivado de la
propiedad de marcas es marcadamente menor. En un determinado
momento, una marca tal como Coca-Cola o Marlboro puede permi-
tir la creacion de una especie de submercado, controlado por la em-

7 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, op. ct., nota 3, pp. 690 y 691.
8 Ibidem, p. 691.
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presa titular de la marca que le da origen. Tal poder de mercado, sin
embargo, es el resultado de determinadas condiciones de las opera-
ciones de la empresa titular de la marca, particularmente su capaci-
dad de comercializaciéon y publicidad, y la naturaleza de los produc-
tos amparados por tal capacidad.

III. DERECHOS INTELECTUALES Y COMPETENCIA

Si se analiza el funcionamiento del sistema de propiedad intelec-
tual, salta a la vista su relacion con la libertad de concurrencia. Los
derechos de propiedad intelectual, en Gltimo examen, limitan la liber-
tad de concurrencia.

Ubicados en este tema debemos destacar qué tanta gravitaciéon tie-
ne el reconocimiento de los derechos de autores e inventores, como
el debido resguardo a la libre concurrencia que constituye uno de los
pilares en que se asienta la organizaciéon econdémica de los paises de
economia de mercado.

El derecho de las patentes —lo ha senalado la Corte de Casacion
italiana— importa la instauraciéon de un monopolio alli donde debe-
ria dominar la libertad de comercio. Menos concluyente, la Suprema
Corte de Estados Unidos afirmé que la patente no es un monopolio
en si mismo, sino que ese caracter depende del dominio o de la fuer-
za que tenga en el mercado.

Desde luego, el objetivo final perseguido por el sistema de propie-
dad intelectual no apunta a la instauracién de monopolios, mas no se
puede negar que el derecho de exclusiva que otorga puede afectar la
libre competencia.

El elenco de derechos especificos de que goza el titular de un de-
recho intelectual significa para sus competidores una limitacién co-
rrespondiente de su actividad. El titular de una patente, por ejemplo,
goza de diversos derechos que limitan la libre concurrencia en el
mercado:

a) Exclusividad para fabricar el producto o utilizar el procedimien-
to patentado en todo el territorio del pais.

b) Derecho a comercializar el producto en exclusividad.

c) Derecho a conceder licencias exclusivas o no, limitadas o no en
el tiempo o en el espacio, pudiendo imponer de este modo las condi-
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ciones a las cuales se sujetard la explotacion de una invenciéon por un
tercero, y regular en menor o mayor medida la actividad productiva
y comercial de éste.

d) Derecho a introducir nuevos productos similares que eventual-
mente podrian estar cubiertos por la patente concedida, o a permitir
que los introduzca un tercero (adviértase que la accion por falsifica-
cion es privada y solo el titular de la patente esta legitimado para su
ejercicio).

¢) Puede acumular sus patentes de forma tal que no permita el in-
greso de nuevos competidores.

f) Al explotar el invento en exclusiva, tiene el poder de fijar un
precio para la comercializaciéon de los bienes protegidos mas elevado
que el que surgiria de una situaciéon de competencia.

En sintesis, mientras la patente no caiga en el dominio publico tie-
ne el senorio exclusivo y excluyente en todo el territorio del pais, se-
norio que tiene tanto amparo civil como penal. Segun sea la relevan-
cia de la invencién patentada en un mercado determinado, éste
puede conferirle una posicion dominante en dicho mercado.’

En el caso de secretos industriales, la posibilidad de adquirir tales
conocimientos mediante un desarrollo independiente les priva del ca-
racter de monopolio juridico; pueden sin embargo, dar lugar a mo-
nopolios o posiciones sustanciales de hecho, si s6lo una empresa o un
conjunto de ellas en posicién no competitiva tiene acceso a los cono-
cimientos en cuestion y éstos permiten excluir a la posible concu-
rrencia de determinado mercado.

Los derechos de propiedad intelectual otorgan también una exclu-
sividad juridica respecto de determinadas obras, que puede repercutir
0 no en posiciones sustanciales de mercado, segin sean las circuns-
tancias de aquéllas. Cabe observar que tales derechos han planteado
un menor nimero de casos en relacién con las legislaciones antimo-
nopolicas que los de propiedad industrial. Pese a que los principios
generales aplicables a la propiedad intelectual son similares, en esta
materia, a los que rigen a las patentes y a otros derechos de propie-
dad industrial, no cabe extender en forma incalificada las soluciones
aplicables a éstos, a los derechos de autor y otros de similar naturale-

9 Correa, Carlos M. y Bergel, Salvador, op. ct., nota 1, pp. 90 y 91.
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za. Por ejemplo, los efectos sobre la competencia pueden tener una
clausula contractual restrictiva de la investigaciéon y el desarrollo, y
éstos no seran generalmente relevantes respecto de los derechos de
propiedad intelectual.!”

No puede dejar de observarse que tanto los principios generales
expuestos bajo las legislaciones extranjeras, como los propuestos por
la LFCE, dejan una amplia zona en la que no es posible determinar
con la precision la calificacion de las conductas realizadas con dere-
chos de propiedad industrial. Tal es el caso, por ejemplo, de los su-
puestos en que el ejercicio de patentes da lugar a efectos anticompeti-
tivos en mercados correspondientes a productos no tutelados por tal
legislacion. La contradicciéon inherente a la coexistencia de los dos
cuerpos normativos no puede ser resuelta satisfactoriamente mediante
principios generales, sino que requiere ser planteada en cada caso o
tipo de conductas sujetas a examen. Es ésta un area en que las reglas
abstractas y generales sélo brindan una guia muy vaga para la labor
judicial, por lo que un grado razonable de seguridad juridica debe
surgir de la calificaciéon de tipos de actos marcadamente mas
especificos.

El conflicto entre el sistema de propiedad industrial y la legislacion
regulatoria de la competencia refleja una contradiccion suyacente en-
tre los propoésitos que orientan a estos clementos del orden juridico.
La legislaciéon de patentes, para tomar el caso mas claro e importante
de normas que dan origen a derechos de propiedad industrial, tiende
a fomentar la innovaciéon mediante el otorgamiento de derechos ex-
clusivos, durante un numero determinado de afios, sobre los conoci-
mientos desarrollados por los agentes econémicos, a favor de quien
los origina. Permite asi que los beneficios individuales de los invento-
res se acerquen a los que la sociedad deriva de sus actividades de in-
novacién y desarrollo, llevando asi a que las inversiones en tales acti-
vidades reflejen, al menos en forma aproximada, la relacién entre
costos y beneficios que la sociedad, en su conjunto, experimenta en
este campo. Tales derechos exclusivos suponen una limitaciéon a la
competencia, elemento éste necesario para el funcionamiento adecua-

10 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, op. cit., nota 3, pp. 691 y 692.
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do del sistema econémico, si éste ha de mantener una estructura des-
centralizada.!!

Gran parte de las reglas desarrolladas por la jurisprudencia esta-
dounidense y europea, en relacion con el ejercicio de los derechos de
propiedad industrial, se relacionan con los contratos de licencia y
transferencia de tecnologia, particularmente porque se basan en la
propiedad de patentes. Los contratos de licencia de patentes constitu-
yen un medio especialmente eficaz para imponer restricciones sobre
el licenciatario, debido al poder de mercado derivado de los derechos
exclusivos sobre las invenciones tuteladas. Sin perjuicio del analisis de
determinados casos especificos que se plantean respecto a tales licen-
cias, debe observarse que la evaluacion de estos actos requiere deter-
minar en qué medida las licencias, con las clausulas restrictivas en
ella incluidas, suponen efectos anticompetitivos superiores a los que
resultarian de la utilizacién directa de las invenciones u otros elemen-
tos licenciados, y en qué grado estas clausulas son necesarias para la
transferencia, si bien parcial, de los derechos de propiedad industrial
involucrados. Respecto de la primera cuestion, debe tenerse en cuen-
ta que si bien un contrato puede imponer determinadas obligaciones
sobre una empresa que compite con el licenciante, limitando su capa-
cidad de ocupar una posiciéon independiente y activa en los mercados
en que opera, le permite asimismo tener acceso a las invenciones y
otros conocimientos que en caso contrario permaneccerian fuera de su
alcance. La utilizacién de determinada tecnologia, aun en condicio-
nes desventajosas en razéon de las regalias debidas en consecuencia o
a la imposiciéon de otras obligaciones sobre el licenciatario, puede te-
ner efectos sobre la competencia si permite tener acceso a aquél
sobre determinado mercado, posibilitando el desarrollo de estructuras
de comercializaciéon y de la capacidad técnica necesaria para la
utilizacién adecuada de la tecnologia en cuestiéon, una vez expirados
los derechos exclusivos sobre ellos que posee el licenciante.

Handler y Blechman observan en este sentido que “el otorgamien-
to de licencias es procompetitivo en el largo plazo porque coloca al
licenciatario en una posicion en la que puede comenzar a competir
con el licenciante inmediatamente después de la terminacién de la

1L Tbidem, pp. 693 y 694.
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patente”. Es también procompetitivo en el corto plazo; la primera
venta de un producto patentado agota, generalmente, el monopolio
derivado de una patente, tanto bajo el derecho de la Comunidad
Econémica Europea como el de Estados Unidos. Por lo tanto, aun si
un licenciatario se encuentra impedido de vender fuera de un deter-
minado territorio, los compradores subsiguientes pueden vender en
cualquier parte del mercado, de forma que el efecto inevitable de la
licencia sera crear competencia en el nivel secundario o de distribu-
ciéon. Adicionalmente, en la medida en que las licencias hacen a la
nueva tecnologia mas facilmente disponible de lo que seria en caso
contrario, aumenta de forma inmediata la concurrencia entre ésta y
otras tecnologias mas antiguas que compiten con ella.

La segunda de las cuestiones precedentemente planteadas crea ma-
yores dificultades, pues requiere determinar en qué medida el titular
de derechos de propiedad industrial estara dispuesto a otorgar licen-
cias sobre la base de ellos, en caso de limitarse las obligaciones que
cabe imponer sobre la contraparte en los correspondientes contratos.
Asi, por ejemplo, debe determinarse si la prohibicién de incluir limi-
taciones a los volumenes de produccion del licenciatario dara lugar a
que el licenciante potencial decida operar las invenciones patentadas
por si mismo, con el fin de contar con la posibilidad de fijar
libremente los volimenes ofrecidos en los correspondientes mercados.

Los actos relacionados con derechos de propiedad industrial pue-
den resultar ilicitos bajo el articulo 10 de la LFCE, no sé6lo en virtud
de sus efectos restrictivos sobre la competencia, sino en razon de ocu-
par abusos de posicion sustancial. Tal es el caso, por ejemplo, de la
imposicion de prestaciones suplementarias (ventas atadas) sobre el li-
cenciatario. Los derechos de propiedad industrial dan lugar a posicio-
nes sustanciales, si bien no necesariamente, lo que sujeta a sus titula-
res a las limitaciones que pesan sobre las empresas que se encuentran
en tal situacion. La vinculacion entre derechos de propiedad indus-
trial y posiciones sustanciales es particularmente intensa en el caso de
patentes, dependiendo en tales supuestos del grado en que otras tec-
nologias pueden dar lugar a resultados comparables a los de la prote-
gida por derechos exclusivos. En el caso de conocimientos no paten-
tados, debe agregarse a esta competencia potencial la derivada de
otras empresas que también tengan acceso a los correspondientes se-
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cretos industriales. Las marcas, a su vez, pueden dar lugar a posicio-
nes sustanciales en la medida en la que el publico, por diversas ra-
zones, oriente la demanda en funcion de ellas, dando lugar a la for-
maciéon de submercados, con escasa sustituibilidad entre productos
distinguidos por diferentes marcas.!?

IV. ACTOS RELATIVOS A LA ADQUISICION DE PATENTES

La adquisicion de los derechos exclusivos sobre una invencion, de-
rivados de la legislacion de patentes, constituye un elemento esencial
de ésta, y por lo tanto, plenamente legitimo frente a la LFCE. Sin
embargo, tal adquisicion puede ser utilizada para lograr efectos lesi-
vos de la competencia, que exceden del monopolio legal derivado de
las normas tuitivas de la propiedad industrial. La legislacion estadou-
nidense ha dado origen a una nutrida jurisprudencia en esta materia.
En los supuestos que pueden dar lugar a una infracciéon de la legisla-
cién regulatoria de la competencia, cabe mencionar las siguientes:

Adquisicion de las patentes necesarias para operar en determinado
mercado: I'rente a la conducta de una empresa que, mediante sus ac-
tividades de investigaciéon y desarrollo, obtiene determinadas patentes,
esta la firma que adquiere de terceros una parte sustancial de las pa-
tentes correspondientes a cierto sector productivo, obteniendo asi los
medios necesarios para impedir el acceso a posibles competidores al
correspondiente mercado. Este tipo de conducta excluyente de la
concurrencia posible ha sido considerada ilicita en diversos fallos es-
tadounidenses... El criterio a utilizar con el proposito de distinguir la
adquisicion legitima de patentes, frente a la que resulta sancionable
bajo la Ley Federal de Competencia Econémica, debe basarse en la
determinacién del grado en que tal adquisicién es necesaria para las
operaciones de la empresa compradora, o bien demuestra una
intenciéon de excluir a los posibles competidores.

Cabe observar que el hecho de que una licencia puede ser sufi-
ciente para permitir a una empresa aprovechar las invenciones logra-
das en relacién con el sector en que opera es susceptible de facilitar
la imputacién de propésitos anticompetitivos a las adquisiciones de

12° Ibidem, pp. 694-697.
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patentes, con la facultad de exclusion de posibles empresas concu-
rrentes que derivan de aquellas. La posibilidad de lograr acceso a las
nuevas invenciones mediante licencias no exclusivas fue expresamente
tenida en cuenta para calificar la conducta de la empresa imputada
(caso United Schoe Machinery).!?

Adquisicion fraudulenta de patentes. Mediante falsas manifestacio-
nes, ocultacion de antecedentes u otros medios prohibidos, una em-
presa puede lograr en su favor patentes en forma contraria a las nor-
mas que prevén el otorgamiento de éstas. La demostracion de tal
adquisicion fraudulenta da lugar, claro esta, a la nulidad de la paten-
te correspondiente. La jurisprudencia estadounidense considera a esta
conducta una monopolizaciéon punible, que exige elementos subjetivos
tales como el conocimiento de la falsedad de la informacion suminis-
trada a las autoridades, la intenciéon dolosa, asi como el hecho de que
la falsedad haya jugado un papel determinante en el otorgamiento
de la patente. Principios similares deben ser sancionables bajo la
LFCE."*

Transacciones utilizadas para obstaculizar el acceso a los merca-
dos: Una transaccién entre un solicitante de una patente y una em-
presa que se opone a tal solicitud puede dar lugar a una restriccion
de la competencia, si tal transaccion es utilizada para excluir a com-
petidores potenciales, més alld de lo necesario para lograr una ade-
cuada protecciéon de las invenciones involucradas. En el caso United
States v. Singer Manufacturing Co., una empresa italiana se opuso a
una patente utilizada, en los Estados Unidos, por una firma de ese
pais. Esta reconoci6 la prioridad de la empresa italiana, a cambio de
una licencia a su favor. Posteriormente, debido a la posibilidad del
ingreso de competidores japoneses al mercado estadounidense, la pa-
tente en cuestion fue cedida a la firma de Estados Unidos, con el fin
de que ésta opusiera la patente, con mayores posibilidades de éxito
contra dichos competidores potenciales. Sobre estas bases, la Corte
americana entre el cedente y el cesionario, con el fin de excluir a los
posibles competidores del mercado sobre el que incidia la patente en
cuestion. Esta decision presentaba, sin embargo, ciertos aspectos criti-

13 Ibidem, pp. 703 y 704.
14 Ibidem, p. 705.
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cables. Uno de los cargos aceptados por la Suprema Corte era que el
conjunto de relaciones entre las empresas imputadas formaba parte
de una conspiracion de la que se beneficiaban éstas, asi como ciertas
licenciatarias de ellas, que se veian protegidas de la competencia de
los oferentes japoneses. Si este tipo de conducta fuese licito, toda li-
cencia exclusiva, y aun la concesion de licencias a determinadas em-
presas, y no a otras, seria susceptible de constituir una infraccion a la
legislacion antimonopolica, conclusién que no fue aceptada en fallos
posteriores, y que es contraria a la esencia de los derechos derivados
de las patentes, consistentes en la posibilidad de impedir el uso de la
invencion protegida por empresas competidoras. De mayor importan-
cia, para nuestro estudio es que la transaccion que dio origen a la
patente, fue, conforme al fallo aqui analizado, un elemento necesario
para que la Oficina de Patentes de Estados Unidos concediera los
derechos ante ellas solicitados. De esta forma, el vicio imputable a la
conducta de las partes en este caso debe centrarse en la manera en
que la patente fue obtenida, contraria a los propésitos de la legisla-
cion que da origen a tales derechos. El juez White expresoé al
respecto lo siguiente:

Existe un interés publico... que las partes han subordinado a sus pro-
positos privados, el interés publico en que sélo se otorguen los mono-
polios derivados de las patentes cuando el progreso de las artes y de las
ciencias utiles sea promovido, dandose al ptblico como contrapresta-
ciéon una invencion novedosa y util. Cualquiera sea la obligacion de
una parte individual de poner en conocimiento de la Oficina de Paten-
tes las prioridades existentes... la colusion entre los peticionarios dirigi-
da a evitar que tales prioridades lleguen a conocimiento de esa Oficina
es, claramente, una imposicién inequitativa sobre ésta y sobre el
publico.

Este ultimo enunciado pone de manifiesto la forma en que las
transacciones entre partes interesadas en un procedimiento relativo a
la obtenciéon de una patente pueden dar lugar a una conducta lesiva
de la competencia. Si bien una transacciéon de esa especie no impide,
juridicamente, las tareas a cargo de la Oficina de Patentes, en siste-
mas como el estadounidense o el mexicano, en cuanto a la basqueda
de anterioridades u otros elementos susceptibles de invalidar la paten-
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te otorgada, supone una conducta dolosamente dirigida a dificultar
tal basqueda, si existen elementos en poder de las partes que darian
lugar a la negativa de solicitud de patente en caso de llegar a conoci-
miento de las autoridades competentes. En consecuencia, tales partes
seran responsables por los perjuicios sobre la competencia que
resulten de una patente obtenida ilegitimamente.

Intercambio de derechos sobre patentes. Los actos relativos a los
derechos emanados de patentes pueden ser de muy diversa naturale-
za. Desde el punto de vista de la legislacion regulatoria de la compe-
tencia, los mas importantes son las licencias. Otros tipos de actos
pueden tener también efectos sustanciales sobre la competencia... Di-
versos casos resueltos por la justicia estadounidense se refieren a la
operacion de patentes en comunidad. Esta ha sido definida como
la que resulta de la cooperaciéon entre titulares de patentes con inte-
reses diversos. Esta descripcion, sin embargo, es excesivamente am-
plia; la expresion patent pools se utiliza generalmente en los casos en
las que diversas empresas acuerdan otorgarse derechos respecto de las
patentes obtenidas o a obtenerse por ellas, sea mediante un condomi-
nio sobre tales patentes, la cesién a un tercero, encargado de la ex-
plotacién de tales patentes a favor de las empresas participantes en el
acuerdo, a través de licencias cruzadas entre éstas.

La operacion de patentes en comunidad no es de por si ilicita. Por
ejemplo, una licencia cruzada aumenta el nimero de empresas que
pueden utilizar las invenciones patentadas. La cesiéon de patentes a
una sociedad controlada por firmas competidoras puede cumplir fun-
ciones similares, aumentando la dispersiéon de la tecnologia entre és-
tas y permitiendo una mas facil concesion de licencias a terceros. Sin
embargo, la cooperacion entre titulares de patentes puede llevar a ac-
tos innecesariamente restrictivos de la competencia, que exceden del
marco de los derechos exclusivos derivados de tal titularidad. Un ca-
so tipico en este sentido es United States v. Nacional Lead Co. Se
trataba alli de diversas patentes relativas a invenciones que permitian
fabricar, mediante ciertos procedimientos, compuestos de titanio. En
virtud de instrumentos juridicos basados en licencias cruzadas, los ti-
tulares de tales patentes procedieron a una division de los mercados
mundiales relativos a los compuestos involucrados. La concesion de
sublicencias solo era posible si los sublicenciatarios se avenian a res-
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petar tal division de mercados. La Suprema Corte de los Estados
Unidos consider6é que se trataba de una practica ilicitamente restricti-
va del comercio. Puede observarse que las patentes, de por si, autori-
zaban a sus titulares a excluir a sus posibles competidores respecto de
la utilizacion de los procedimientos patentados; no permitian impedir
que éstos concurrieran mediante el empleo de otras técnicas, posibili-
dad que en este caso dejaba de ser teodrica. La division de mercados
derivada de la cooperacién entre los titulares de patentes llevaba, por
lo tanto, a restricciones innecesarias sobre la competencia, en exceso
de las derivadas de los correspondientes derechos de la propiedad
industrial.

En un informe de la Comision Antitrust de Estados Unidos, se
mencionan diversos elementos a ser tenidos en cuenta con el fin de
determinar los efectos anticompetitivos de la operaciéon de patentes
en comunidad. Asi, debe tenerse en consideracién el grado en que las
patentes afectadas son complementarias o competitivas. En el primer
supuesto, una invenciéon es necesaria para una adecuada utilizacién
de los otros procedimientos o productos patentados; la cooperacion
entre titulares de las patentes permite una explotacion de tales pro-
ductos o procedimientos por un nimero mayor de empresas.

Por el contrario, las patentes competitivas permiten la concurren-
cia entre sus titulares, sin necesidad de recurrir a licencias cruzadas u
otras operaciones similares. Por lo tanto, toda limitacion sobre las ac-
tividades de los titulares de tales patentes, derivadas de su coopera-
cion, en relacion a éstas, puede dar lugar a efectos restrictivos de la
competencia, no susceptible de ser justificados por los derechos de
propiedad industrial originales. Limitaciones territoriales, restricciones
sobre la investigacion, controles sobre la concesion de licencias a ter-
ceros pueden, en determinados contextos, formar parte de un acuer-
do anticompetitivo no comprendido en el marco que legitiman las
patentes de que son titulares sus participantes.

Otro elemento a ser tenido en cuenta respecto de la operacion de
patentes en comunidad es la operacién de mercado ocupada por las
firmas intervinientes. En un cuadro caracterizado por la concentra-
cién de la oferta de una empresa, su adquisicion de derechos, aunque
solo parciales, respecto de nuevas invenciones, pueden tener efectos
negativos sobre la competencia, de mayor trascendencia que las con-
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secuencias positivas derivadas de la cooperaciéon en materia de paten-
tes. Asi, las licencias basadas en nuevas patentes pueden permitir a
una firma dominante mantener sus ventajas competitivas sobre posi-
bles concurrentes; las licencias que ella otorgue bajo sus propias pa-
tentes pueden ser relativamente indtiles, desde el punto de vista de
ampliaciéon de la oferta, debido a que las ventajas que la empresa do-
minante goza en otros campos, pueden obstaculizar tal ampliacion.
Estos casos son similares a los seflalados en materia de adquisicion de
patentes.

Un tercer elemento a ser evaluado es la utilizacion que las partes
dan a los acuerdos relativos a sus patentes. Uno de los casos princi-
pales en materia de cooperacion entre titulares de estos derechos de
propiedad industrial, que ilustra respecto de la utilizacion que las
partes pueden dar a la utilizacién de patentes en comunidad, es Stan-
dard Oil (Indiana) ». United States. Diversas empresas, con una parti-
cipacion sustancial en el mercado de la gasolina, habian suscrito di-
versos acuerdos relativos a patentes necesarias para la produccion de
este producto mediante “crackeo” (cracking). Estos contratos incluian
licencias cruzadas respecto de tales procedimientos necesarios para tal
produccién, asi como clausulas mediante las que se estipulaban las
regalias pagaderas en funcién de la utilizaciéon de tales procedimien-
tos. La Corte rechazé los argumentos presentados por la acusacion
en relaciéon con posibles infracciones a los articulos lo. y 20. de la Ley
Sherman. Observd que los contratos analizados no suponian la impo-
sicion de restricciones sobre la produccién o sobre los precios de la
gasolina, ni impedian la concesiéon de licencias a terceros. Rechazo,
asimismo, el argumento de que la division, entre las empresas partici-
pantes, de las regalias derivadas de las infracciones, constituia un ele-
mento demostrativo de la intenciéon de monopolizar; tal division de
regalias era una consecuencia relativa a la validez y utilizacion de las
patentes involucradas, y éste era un medio legitimo para impedir
disputas sobre cualquier validez de las patentes, con sus secuelas de
obstaculos para el progreso técnico. A este respecto, se puso énfasis
en el hecho de que las invenciones patentadas, de las cuales resulta-
ban las regalias distribuidas, quedaban abiertas a todas las empresas
que quisieran utilizarlas, por lo que, si la concesién de las licencias
eran razonables, la cooperacion entre los titulares de las patentes fo-
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mentaba, en lugar de obstaculizar, la competencia. También rechazé
el tribunal interviniente el argumento de que las regalias fijadas eran
excesivas, observando que éste hacia caso omiso de los privilegios de-
rivados de la propiedad de patentes, y que las regalias cuestionadas
no habian impedido la utilizacién de las invenciones afectadas, por
los licenciatarios. También se analiz6 la evolucion del mercado de la
gasolina, particularmente de las plantas que utilizaban el procedi-
miento de craqueo, observandose que la expansion del namero de
usuarios de tal procedimiento y la evolucion del mercado menciona-
do indicaban que la cooperacion entre los licenciantes no tenian pro-
positos o efectos restrictivos de la competencia.

Los supuestos y casos precedentemente descritos no agotan los po-
sibles tipos de conductas lesivas de la competencia resultantes de la
adquisicion de derechos sobre las patentes. Debido a la gran variedad
de éstas, a la diversidad de supuestos que pueden quedar comprendi-
dos den categorias tales como la operaciéon de patentes en comunidad
y a los muy distintos efectos que los actos previstos en este apartado
pueden tener sobre la competencia y el interés econémico general, es
ésta un area donde la elaboracion de reglas generales resulta particu-
larmente dificil, segin surge del estudio del derecho comparado.

V. ACTOS RELATIVOS A LA UTILIZACION DE PATENTES

La legislacién sobre propiedad industrial otorga, mediante conce-
sibn de patentes, un conjunto de derechos a favor de los inventores
que cumplan determinadas condiciones sustantivas y formales. Tal es
el derecho de accionar contra quienes utilicen la invenciéon patenta-
da, sin autorizacién, y el de explotar por si mismos tales conocimien-
tos. El ejercicio de tales derechos queda fuera del marco de la LFCE.
En ciertos supuestos, sin embargo, la justificaciéon derivada de las pa-
tentes puede desaparecer, ya sea por las limitaciones que impone la
legislacion de la propiedad industrial o porque el ejercicio de los de-
rechos derivados de las patentes forma parte de una maniobra anti-
competitiva de mayores dimensiones. Asi, por ejemplo, cuando se ad-
quieren patentes o derechos parciales sobre éstas, de alguna forma
lesivas de la competencia, el ejercicio de las acciones derivados de ta-
les patentes serda la consecuencia natural de tal adquisicion y el pro-
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posito de maniobra anticompetitiva, la cual, por estar viciada en su
totalidad, da caracter de ilicitas a sus distintas partes.

Entre los actos relativos a utilizacion de patentes, susceptibles de
configurar una lesion contra la legislacion protectora de la competen-
cia, cabe mencionar los actos siguientes:

a) Ejercicio de las acciones derivadas de las patentes contra los in-
fractores de éstas. La iniciacion de las acciones previstas en la legisla-
cion de patentes contra quienes utilizan, sin la debida autorizacion,
las invenciones protegidas, constituye la consecuencia esencial de los
derechos otorgados al titular de una patente, sin la cual careceria de
significado econémico o juridico. Tales acciones, sin embargo, pue-
den entablarse sobre la base de patentes adquiridas de forma ilegiti-
ma, en cuyo caso la ilicitud que pesa sobre la obtencion de tales pa-
tentes deben extenderse necesariamente al ejercicio de las acciones en
ella fundadas, con el fin de dar efecto a las prohibiciones impuestas
por la legislaciéon regulatoria de la competencia. Bajo la legislacion
estadounidense, el caso mas representativo en esta materia es Kobe,
Inc. v. Dempsey Pump Co. Kobe habia logrado una posicién mono-
polica en el mercado de bombas sin piston para la extraccion de pe-
troleo a través de la adquisicién de la totalidad de las patentes exis-
tentes en ese campo y mediante contratos para la adquisicién de
patentes futuras, suscritos con los vendedores de aquellas. Sobre la
base de estas patentes entablé acciones contra un competidor poten-
cial, por utilizaciéon de las invenciones protegidas por aquellas, ha-
ciendo uso, asimismo, de tales acciones para desprestigiar a un
competidor. El tribunal interviniente, observando la posicién que las
patentes ocupaban en la monopolizacion llevada a cabo por la parte
actora, expreso lo siguiente:

No podemos permitir que los tribunales sean un vehiculo para mante-
ner o llevar a la practica un monopolio ilegal que tiene como proposito
la eliminacion y prevencion de la competencia... Si sélo existiera aqui
una acciéon por infraccion (de una patente), no podria solicitarse la in-
demnizacion de los danos resultantes, pero (los hechos)... dan apoyo a
la conclusiéon de que, aunque Kobe creia que alguna de sus patentes
eran infringidas, el verdadero propésito de su accion por tal infrac-
cién... era promover el monopolio existente y eliminar a Dempsey co-
mo competidor. La accion por infraccion y las actividades a ella rela-
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cionadas, no son, por supuesto, ilicitas en si, y aisladamente no serian
suficientes para fundar una accién... pero cuando se considera el es-
quema monopolistico completo que las precedid, consideramos, como
el a quo, que fueron llevadas a cabo a fin de dar efecto a la maniobra
ilegal.

b) Ejercicio de acciones sobre la base de patentes nulas. La juris-
prudencia estadounidense ha condenado repetidamente este tipo de
acciones, cuando ellas se basan en una maniobra de mala fe por par-
te de quienes las entabla. A la misma solucién cabe llegar bajo la le-
gislacion mexicana: la dificultad de conocer la validez de una paten-
te, frente a los elementos que pueden aportarse en su contra en el
curso de un procedimiento judicial, lleva a que las acciones entabla-
das sobre la base de patentes nulas carezcan en buen ntimero de ca-
sos de los elementos de dolo o culpa necesarios para configurar los
diversos ilicitos previstos en la LFCE.!>

c) No utilizaciéon de las invenciones patentadas. Bajo la legislacion
de patentes estadounidense no existe la obligacién de uso respecto de
las invenciones protegidas por tales derechos de propiedad industrial
—cosa distinta de lo que sucede en México—, lo que da lugar a que,
mediante una patente, pueda evitarse en forma total la utilizacion de
una invenciéon. No obstante estos efectos evidentemente inconvenien-
tes, la jurisprudencia estadounidense se ha mostrado renuente a con-
siderar que tal falta de empleo o la iniciacién de acciones sobre la
base de patentes no explotadas constituyen infracciones contra la le-
gislaciéon antimonopdlica. Se ha estimado que la falta de imposicion
de una obligacién o carga de uso sobre el titular de una patente,
frente a la posicion tomada por otras legislaciones, supone que los
autores de la ley de patentes estadounidense se inclinaron por otorgar
amplias facultades en ese sentido a los inventores y a sus derechoha-
bientes. No obstante, en ciertas circunstancias la no utilizacién de in-
venciones puede llevar a la configuracién de infracciones contra la le-
gislaciéon antimonopoélica. Tal es el caso cuando la falta de empleo se
debe a una acciéon concertada dirigida a tal fin o cuando se adquie-

15 Ibidem, pp. 706-713.
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ren patentes de terceros con el fin de bloquear la utilizaciéon de las
correspondientes invenciones. '

VI. CLAUSULAS RESTRICTIVAS EN LOS CONTRATOS
DE LICENCIA

1. Introduccion

La materia objeto del presente apartado constituye uno de los as-
pectos de la legislacion antimonopolica y de defensa de la competen-
cla que mayor trascedencia y desenvolvimiento han adquirido en las
ultimas décadas. Este desarrollo se vincula con tres facetas fundamen-
tales: la creciente importancia de los contratos de licencia en las eco-
nomias industrializadas, las dificultades que plantea la determinacion
de las reglas precisas aplicables a las clausulas restrictivas incluidas en
tales contratos y la vital funcién econémica que las citadas operacio-
nes revisten para la tranmisién internacional de tecnologia, particu-
larmente entre los paises desarrollados y naciones en vias de desarro-
llo. Las legislaciones regulatorias de la competencia constituyen tan
s6lo uno de los enfoques juridicos adoptados frente a las cuestiones
planteadas por los contratos de licencia en general y por sus clausulas
restrictivas en particular. Gran numero de paises receptores de tecno-
logia han adoptado legislaciones especificamente dirigidas a la regula-
cién de los contratos de licencia entre licenciantes extranjeros y licen-
ciatarios locales; asimismo, en el marco de la UNCTAD se han
emprendido negociaciones dirigidas a la elaboraciéon de un Codigo de
conducta en materia de transferencia internacional de tecnologia.

La legislacion protectora de la competencia se ha inclinado por re-
gular las clausulas restrictivas incluidas en los contratos de licencia
conforme a las reglas generales previstas en la legislaciéon regulatoria
de la competencia, lo que lleva a tener en cuenta que diversos princi-
pios regulan aplicables en forma general en esta materia, a veces en
forma convergente y otras con sentidos contradictorios que deben ser
conciliados frente a las hipotesis particulares que entran en juego.
Por una parte, las clausulas incluidas en los contratos de licencia pue-

16 Jbidem, p. 714.
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den tener efectos sobre la libre concurrencia en infracciéon del articu-
lo 10 de la LFCE. En este sentido, debe tenerse en cuenta que tales
efectos pueden manifestarse respecto del mercado en que opera el li-
cenciante como productor, del correspondiente a la oferta del licen-
ciatario, o del de tecnologia. En segundo término, la conducta del li-
cenciante debe juzgarse teniendo en consideracion la posibilidad de
que configure un abuso de posicién sustancial; esta posicion, a su vez,
puede tener lugar en el mercado en que dicho contratante opere co-
mo usuario de su propia tecnologia, o sea como oferente de bienes o
servicios, o en el mercado correspondiente a los conocimientos técni-
cos. Por otra parte, ha de tenerse presente que la obstaculizacién del
otorgamiento de licencias, mediante la imposiciéon de condiciones re-
lativamente estrictas en su respecto, puede llevar a la explotaciéon de
los avances técnicos por las firmas que les den origen, tendencia en si
misma que es contraria a la mayor competencia y libertad en los
mercados, ademas de impedir los efectos favorables para el interés
econémico general que cabe normalmente atribuir a la difusiéon de
nuevos conocimientos técnicos. Otro aspecto a evaluarse es la medida
en que las condiciones impuestas por el licenciante constituyen el mero
ejercicio, a través de terceros, de los derechos inherentes a la titulari-
dad de las patentes, o bien representan una extension del poder de
los mercados derivado de éstas en materias ajenas a su naturaleza.!’
Debido a la naturaleza de los conocimientos técnicos, su apropia-
cién por quien los origina es marcadamente imperfecta, lo que es
manifiesto en el caso de las invenciones patentadas, que dan lugar a
que, expirado el plazo de los correspondientes derechos de propiedad
industrial, pasen al dominio puablico. Esto lleva a que en diversos ac-
tos relativos a tecnologia los beneficios derivados directamente por las
partes prioritariamente involucradas sean inferiores de los que se ha-
cen posibles a la sociedad en su conjunto: tales actos, por lo tanto,
tienen un impacto positivo sobre el interés econémico general supe-
rior al que experimentan los contratantes. En el caso de las licencias,
los beneficios que el licenciatario puede conseguir directamente me-
diante el acceso a nuevas tecnologias constituyen el motivo de que él
suscriba el correspondiente contrato; sin embargo, también resultan

17 Ibidem, pp. 715-717.
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beneficiados por tales operaciones los operarios y los sectores del pa-
blico que logran un mejor conocimiento de nuevas técnicas como
consecuencia de su utilizacion mas amplia. Se trata de uno de los
tantos casos de economias externas que caracterizan a las actividades
relacionadas con los conocimientos, la educacién y la investigacion.

2. Cldusulas relativas a regalias

En principio, las partes de un contrato de licencia pueden fijar li-
bremente las tasas de regalias aplicables; resulta ello no s6lo de los
principios generales de la legislacién regulatoria de la competencia,
sino también del hecho de que tal precio es el que permite al licen-
ciante obtener a través de la concesion el derecho a la contraparte
los beneficios derivados de las patentes.

Las posibilidades de infraccion a la legislacion regulatoria de la
competencia son de mayor significacién en el caso de regalias discri-
minatorias. Estas pueden tener un efecto lesivo sobre la competencia,
al colocar a un licenciatario en condiciones de inferioridad frente a
las empresas que operen el mismo sector; asimismo, las regalias dife-
renciales pueden ser un medio para imponer prestaciones adicionales,
como condicion para la concesion de menores tasas. Las regalias dis-
criminatorias pueden constituir también un abuso de posicion sustan-
cial, por aplicacién de los principios aplicables a dicha figura.

Otro aspecto que ha presentado sustanciales dificultades en el de-
recho comparado es el de la estipulacién del pago de regalias con
posterioridad a la extincion de las patentes que dan lugar a las co-
rrespondientes licencias. Bajo el derecho estadounidense se considera
que la extension de la obligacion de pagar regalias mas alla del pe-
riodo de validez de la patente implica una extensién no autorizada
del monopolio legal concedido a aquélla. Sobre las mismas bases se
ha entendido que cuando se otorgan conjuntamente licencias sobre
varias invenciones, las regalias deben ser gradualmente disminuidas
segun las diversas patentes vayan expirando. Esta regla es aplicable
con cierta flexibilidad, particularmente cuando no se obliga al licen-
ciatario a adquirir todas las licencias conjuntamente, sino que le da
la posibilidad de aceptar o rechazar las licencias individualmente.

La restriccion respecto al plazo durante el cual se pagaran regalias
no parece del todo acertada, a juicio de Cabanellas. Los contratantes
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que distribuyen ciertos pagos en un periodo mas extenso que el de
validez de la patente, no por eso extienden el monopolio legal que
emana de aquella. No se advierte la diferencia econémica entre dis-
tribuir los pagos a cargo del licenciante durante el periodo de dura-
ci6on de la patente o de la vigencia de la licencia, o de extenderlos
durante un periodo mas prolongado, con una regalia periddica me-
nor. La ilicitud de la extension del pago de regalias podra radicar en
el excesivo monto de las mismas, o, materia ajena de la legislacion
antimonopodlica, en posibles vicios de voluntad del licenciatario.

Otra situacion conflictiva en materia de fijaciéon de precios de las
licencias es la relativa a la posibilidad de computar las regalias debi-
das al licenciante no solamente en relacion con la utilizaciéon de la
invencién patentada involucrada, sino también respecto de otros co-
nocimientos. Deben distinguirse en esta materia dos situaciones cuyas
consecuencias juridicas son divergentes. Si se otorga una licencia so-
bre la base de determinada patente y se ve que las regalias se calcu-
laran en funcién de las ventas del producto patentado o de las de los
productos fabricados con un procedimiento protegido por la patente,
es practicamente inevitable que tales regalias pesen también sobre la
utilizacién de otros conocimientos; no existe invenciéon alguna que
pueda prescindir del empleo de otras tecnologias complementarias, lo
que no implica, sin embargo, ninguna obligaciéon para el licenciatario
de utilizar determinados procedimientos; no supone crear restriccio-
nes a la competencia ni en el mercado de la tecnologia ni el de los
productos manufacturados con ésta. Distinta es la situacion cuando el
computo de regalias pesa conjuntamente sobre diversas tecnologias
suministradas por el mismo licenciante; si tales tecnologias son sus-
ceptibles de ser explotadas separadamente, y el licenciante ha condi-
cionado el contrato a la aceptacion del conjunto de ellas, mediante la
existencia de una regalia Unica, independientemente de cudles de esas
tecnologias fueron utilizadas, existira una forma de imposicion de
operaciones suplementarias.

VII. IMPOSICION DE PRESTACIONES SUPLEMENTARIAS

Los contratos de licencia constituyen uno de los instrumentos utili-
zados con mayor frecuencia para la imposicién de prestaciones suple-
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mentarias. El poder de negociaciéon que otorga la titularidad de una
patente, y en el caso de otros contratos de transferencia de tecnolo-
gia, el control sobre conocimientos necesarios para determinada acti-
vidad econdmica, permiten a los licenciantes exigir la aceptacion de
operaciones adicionales, tales como la compra de insumos o el sumi-
nistro de tecnologias complementarias no requeridas por el licencia-
tario.!®

Como principio general, la imposicién de prestaciones suplementa-
rias en el marco de los contratos de licencia se encuentra sometida a
las reglas generales de las conductas anticompetitivas. En razéon de la
posicion dominante en el mercado de tecnologia, en la gran mayoria
de los casos, tal imposicion quedaria incluida dentro de la prohibi-
cion de ventas atadas del articulo 10, fraccion III de la LFCE. Asi-
mismo, el hecho de que la imposicién en cuestién se base en los de-
rechos exclusivos derivados de patentes carecerd de valor justificativo
pues, por su propia naturaleza, las operaciones suplementarias se en-
cuentran fuera del marco en que tales patentes otorgan un monopo-
lio legal a favor del inventor y sus derechohabientes. Dicha imposi-
cién es un supuesto caracteristico de extension de dicho monopolio a
materias no comprendidas dentro de sus limites.

En el campo de las licencias de patentes, el hecho de que el licen-
ciante perciba regalias en forma de un porcentual de las ventas de su
co-contratante, basadas en la utilizacién de la invencién licenciada,
da lugar a que exista un interés de su parte en asegurar un empleo
correcto de la tecnologia involucrada. También puede existir un inte-
rés legitimo en este sentido debido a las posibles garantias expresas o
implicitas que pesen sobre el licenciante respecto del correcto funcio-
namiento de la invencién licenciada. Tal como en el caso de las li-
cencias de marcas, los intereses del licenciante pueden protegerse de-
bidamente, en la generalidad de los casos, mediante especificaciones
de calidad o instrucciones adicionales relativas a la utilizacién de la
tecnologia. Sélo excepcionalmente, por lo tanto, podra justificarse
la imposiciéon de prestaciones suplementarias en relaciéon con los con-
tratos de licencia.!”

18 Ihidem, pp. 717-720.
19° Ihidem, pp. 721 y 722.
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1. Cldusulas de retrocesion de mejoras

Correa define a estas clausulas como aquellas por las que “se obli-
ga a la firma receptora a transmitir las mejoras o perfeccionamientos
realizados sobre la tecnologia recibida o a ceder o licenciar derechos
de patentes obtenidos por la primera sobre diversas invenciones”.
Distingue, dentro de esta categoria, tres tipos de clausulas: aquéllas
por las cuales el receptor esta obligado a informar de cada mejora o
perfeccionamiento, aun no patentado o no patentable, desarrollados
con motivo de la aplicaciéon de la tecnologia transferida; las que obli-
gan al receptor a ceder los derechos de patentes relacionados con ta-
les mejoras; y las que obligan al receptor a licenciar al proveedor los
derechos precedentemente mencionados.

Las legislaciones regulatorias de la competencia han adoptado, en
general, una posicion relativamente flexible frente a las clausulas de
retrocesion de mejoras. Bajo el derecho estadounidense no se las con-
sidera ilegales per se. Diversas razones han sido utilizadas para justifi-
car este tipo de estipulaciones, incluyendo el caracter no exclusivo de
los derechos otorgados al licenciante y la posicién relativa de éste
frente al licenciatario en los mercados en que ellos operan. Bajo la
legislacion de la Unién Europea, las clausulas de retrocesion de me-
joras han sido consideradas legalmente validas, en tanto los derechos
de ella derivados a favor del licenciante no sean exclusivos y exista
una obligaciéon reciproca sobre el licenciante.

Las clausulas aqui analizadas no presentan un impacto negativo
sobre la competencia en la medida en que no otorguen derechos ex-
clusivos a favor del licenciante original y den al licenciatario una
contraprestacion razonable por sus invenciones o desarrollos. Las
clausulas que otorgan derechos exclusivos a favor del licenciante ori-
ginal, sea en forma expresa o mediante la obligaciéon de ceder las pa-
tentes que se obtengan respecto de las mejoras desarrolladas por el li-
cenciatario, posibilitan la concentraciéon de la tecnologia y de los
derechos sobre ésta en el licenciante y dificultan la circulaciéon de los co-
nocimientos en el sistema econémico. Son asimismo innecesarias para
proteger los legitimos intereses del licenciante, pues una licencia no
exclusiva es suficiente para asegurar que éste no quedara en posicion
desventajosa frente a otros competidores, y particularmente frente al
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licenciatario. En cuanto al requisito de que se dé al licenciatario una
contraprestacioén razonable por sus invenciones o desarrollos, conduce
a que se mantenga el incentivo de esa parte en el desarrollo de su
propia tecnologia. Eliminar tal incentivo seria una forma indirecta de
permitir al licenciante la monopolizaciéon del desarrollo técnico del
sector afectado.

2. Fyacion de precios del licenciatario

Las clausulas mediante las cuales el licenciante fija los precios a
ser cobrados por su co-contratante, por los productos objeto de la li-
cencia o fabricados con los procedimientos en ella previstos, han
creado sustanciales dificultades bajo las legislaciones antimonopolicas.
Bajo el derecho estadounidense si bien no se las ha considerado per se
ilicitas, s6lo se las reputa licitas en las licencias relativas a patentes, y
no asi en las de marcas o en los contratos de transferencia de tecno-
logia no patentada. También exigen que se apliquen a un unico li-
cenciatario, que la patente involucrada cubra el producto cuyo pre-
cios se fija, y que la obligacién de comprar determinado precio pese
unicamente para el licenciatario y no sobre los compradores subsi-
guientes. Bajo la legislacion del mercado comun, las decisiones de la
Comision Europea establecen que estas clausulas estan fuera del mar-
co de la exencion prevista en el articulo 85, inciso 3, del Tratado de
Roma.

La calificacién de la fijacion de precios realizada por un licencian-
te, bajo la legislacion regulatoria de la competencia, requiere la eva-
luacion de varios elementos. Por una parte, puede argumentarse que,
dado que el licenciante goza de tal derecho respecto de su propia
produccién, esa fijaciéon no es sino una aplicacién de las facultades
que derivan del monopolio legal otorgado por las patentes. La licen-
cia que incluye una fijacién de precios no daria lugar sino a una si-
tuacion similar a la que tendria efecto si el titular de la patente ex-
plotara la patente por si mismo. Desde otro angulo, puede observarse
que ninguna invencién es utilizada en forma aislada de otras tecnolo-
glas y factores de la produccion; en consecuencia la fijaciéon de pre-
cios respecto de los productos con ella fabricados supone exceder el
monopolio legal més alla de lo previsto por la correspondiente paten-
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te. Asimismo, si el licenciante desea mantener en su plenitud tal mo-
nopolio, le es suficiente con otorgar una licencia exclusiva, dejando a
su licenciatario fijar libremente sus precios, en funciéon de la compe-
tencia efectiva que enfrente. Ademas, la fijacion de los precios del li-
cenciatario puede encubrir maniobras mas amplias de restricciéon de
la competencia, sea ésta entre éste y el licenciante, o en relaciéon con
las empresas que acttian en los mismos mercados que el licenciatario.
En razén de estos peligros, y debido a la posibilidad de que el licen-
clante incremente sus intereses legitimos mediante clausulas con un
menor impacto negativo sobre la competencia, ya sea la concesion de
licencias exclusivas o la fijacién de limites cuantitativos a la produc-
ciéon del licenciatario, una prohibicién general sobre las clausulas de
fijacion de los precios de los productos resultantes de la correspon-
diente licencia aparece como correcta frente a las reglas de la LFCE.

En ciertos casos, el licenciante puede desear otorgar licencias ex-
clusivas sin perder el derecho de producir por si mismo; por ejemplo,
cuando no cuenta con instalaciones en determinado sector geografico.
Tales licencias exclusivas no impedirian la disoluciéon del poder mo-
nopolico que quedaria limitado, en principio, a la protecciéon que surja
de los costos del transporte. En tales supuestos, el licenciante puede
mantener el control cuantitativo de la produccién del licenciatario,
con el fin de evitar la disoluciéon del monopolio derivado de la paten-
te. Esta posibilidad seria particularmente significativa en los casos en
que la restriccion territorial sobre la comercializaciéon de los produc-
tos sujetos a licencia no es susceptible de resultar exitosa por la posi-
bilidad de que terceros infrinjan tales restricciones.

3. Restricciones territoriales

Los antecedentes extranjeros existentes en esta materia son de utili-
dad soélo relativa, debido a los elementos ajenos a consideraciones es-
pecificamente relacionados con la protecciéon de la competencia que
los ha determinado. Bajo la legislacion de la Comunidad Econémica
Europea tiene lugar una situacién en cierto sentido inversa, pues se
ha adoptado una posicién relativamente restringida respecto de las
restricciones territoriales impuestas sobre el licenciatario, no tanto
con motivo de los posibles efectos anticompetitivos derivados de tales
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restricciones, sino principalmente en razon del proposito de evitar
barreras que se impongan al comercio entre los paises miembros de
la Comunidad.

Frente a la falta de elementos tales, bajo la legislacion mexicana,
corresponde determinar la validez de estas clausulas con los princi-
pios generales relativos a la explotacion de derechos de propiedad in-
dustrial. Desde este punto de vista puede observarse que la restric-
ciéon del marco territorial en que se autoriza al licenciatario a utilizar
una invencion, supone no solo limitar el empleo de tal invencién sino
también el de los restantes elementos técnicos y econémicos, necesa-
rios para la producciéon en cuestion. En consecuencia, no puede de-
cirse que los derechos de propiedad industrial involucrados sean de
por si suficientes para justificar las clausulas aqui analizadas. Corres-
ponde, por lo tanto, analizar con mayor detenimiento sus efectos.
Con tal fin debe distinguirse entre aquellas invenciones que, por su
naturaleza y consecuencias econémicas, son imprescindibles para que
el licenciatario pueda operar en el sector al que corresponden tales
invenciones, y las que no tienen tal significaciéon. En el primer su-
puesto, el otorgamiento de licencias es esencial para permitir que las
empresas reciban una participacion correspondiente en los respectivos
mercados. El licenciante puede estar interesado, en tales supuestos,
en otorgar licencias con restricciones territoriales debido a sus dificul-
tades para producir directamente en ciertos sectores, o a obstaculos
similares que pesen sobre sus licenciatarios exclusivos. En tales casos,
las clausulas que imponen restricciones territoriales sobre el licencia-
tario no crean un grado de monopolio superior al derivado de la
propia patente. De impedirse tales restricciones, el licenciante podria
encontrar una motivacién suficiente para producir por si mismo en
lugar de hacerlo a través de licenciatarios, y asi asegurar la perma-
nencia de la exclusividad de hecho que se deriva de sus derechos de
propiedad industrial, lo cual no s6lo daria lugar a una falta de com-
petencia similar a la derivada de las restricciones territoriales, sino
que impediria los efectos favorables sobre la competencia que cabe
derivar, caeteribus paribus, de la concesion de licencias.

En el caso de contratos relativos a tecnologias relativamente poco
significativas en los correspondientes mercados, puede argumentarse
que las restricciones territoriales tampoco suponen efectos totalmente
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anticompetitivos, pues los licenciatarios no aceptarian tales tecnolo-
glas si implicaran restricciones cuyos efectos sobre sus ventas y bene-
ficios fueran superiores a las ventajas derivadas de la utilizacién de
estos conocimientos. Podrian ellos seguir vendiendo fuera de sus terri-
torios exclusivos, absteniéndose de utilizar la inversion licenciada res-
pecto de tales operaciones. Sin embargo, en ciertos casos puede ser
practicamente imposible excluir a una parte de la produccion de las
restricciones territoriales; por ejemplo, en el caso de lineas de monta-
je, la duplicaciéon de éstas puede ser altamente antieconémica. Ade-
mas, el licenciatario puede avenirse a las restricciones territoriales
porque su verdadero sentido es instrumentar una division de merca-
dos entre las partes. En consecuencia, las tecnologias relativamente
poco significativas deberan dar lugar a un analisis de los efectos con-
cretos de las restricciones territoriales impuestas en su respecto.?’

4. Restricciones sobre la exportacion

Corresponde analizar el andlisis de estas restricciones considerando
en qué medida se encuentran sujetas a las disposiciones de la LFCE.
Con tal fin cabe observar que los mercados en los que tienen lugar
las operaciones de exportacion presentan ciertos elementos ubicados
en el pais (la oferta local) y otros situados en el exterior (la demanda
y la oferta de competidores extranjeros). Tales mercados constituyen
un conjunto de conductas interrelacionadas que repercuten sobre el
territorio nacional, a través de las condiciones en que opera la oferta
local.

Correa considera que la ley no seria aplicable a las restricciones
sobre la exportacién, debido al caracter territorial de la LFCE (doc-
trina de los efectos). En cuanto a la posibilidad de que ellas constitu-
yan abuso de poder sustancial, sobre la base del mercado nacional,
debe observarse que la posiciéon sustancial que da lugar a abusos no
es la existente en el mercado del producto exportado, sino en el de
tecnologia, que es el nacional. Tampoco resulta relevante sobre la ju-
risprudencia elaborada en esta materia por la Union Europea. Esta
es particularmente severa con las restricciones a las exportaciones en-

20 Ihidem, pp. 722-728.
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tre paises miembros, debido al proposito de eliminar los obstaculos
opuestos al comercio entre éstos, y relativamente permisiva en rela-
cién a las exportaciones fuera del mercado comin, debido a que el
articulo 85 del Tratado de Roma solo se aplica a las practicas que
puedan afectar al comercio entre los paises miembros. En los Estados
Unidos las restricciones sobre las exportaciones quedan plenamente
sujetas a la legislacion antimonopdlica de ese pals, sin perjuicio de
poder ser justificadas en ciertos casos sobre la base de la aplicacion
de los principios de la legislacién de propiedad industrial, y no de la
limitacion territorial de las normas regulatorias de la competencia.
Los principios aplicados en esta materia son marcadamente similares
a los adoptados en materia de restricciones internas sobre la base de
la legislacion de patentes en los aflos ochenta, y en ciertos casos, mas
severos.?!

La validez de las clausulas aqui analizadas ha de considerarse a la
luz de los derechos de propiedad industrial de que goce el licenciante
en el exterior. Si ese cuenta con patentes en los paises respecto de los
cuales se imponen restricciones, la limitaciéon de las exportaciones a
tales paises seria, en principio, una mera aplicacién de los derechos
aplicables a tales patentes. A falta de una clausula expresa al respec-
to, el licenciante podria excluir las exportaciones de su co-contratante
de los mercados protegidos de sus patentes, mediante el ejercicio de
los derechos derivados de éstas. Este principio, sin embargo, debe ser
matizado. En primer término, en el caso de patentes sobre procedi-
mientos, las posibilidades del titular de una patente de impedir la ex-
portacién de productos fabricados con tales procedimientos en el exte-
rior depende de las normas del pais en que se ha concedido tal
patente y de su interpretacion, la cual no es uniforme en todo el
mundo. Por lo tanto, la existencia de patentes en el exterior no es
por si sola insuficiente para autorizar una compartimentacion de los
mercados internacionales. En segundo lugar, como indica Correa:

El derecho del titular de una patente a impedir importaciones no debe-
ria ser ampliado ni complementado en virtud de un acuerdo contrac-
tual, pues, a menos que se pacten disposiciones en contrario, nada obs-
ta a que el licenciante haga uso de tal derecho, conforme a la ley del

2L Jbidem, pp. 728 y 729.
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pais de que se trate. En consecuencia, el licenciante puede e¢jercer,
frente a la LFCE, el derecho de no otorgar licencias adicionales bajo
sus patentes extranjeras; la imposicion de prohibiciones sobre el licen-
ciatario seria o bien innecesaria o bien constitutiva de una expansion
de los derechos exclusivos derivado de las patentes mexicanas.

5. Cléausulas relativas al personal del licenciatario

Las disposiciones de los contratos de licencia en virtud de los cua-
les se otorgan derechos al licenciante respecto de la designacion del
personal de su co-contratante han sido generalmente consideradas in-
validas u objetables por las legislaciones regulatorias de la transferen-
cia internacional de tecnologia. Por el contrario, son pocos los casos
en que tales disposiciones han sido consideradas ilicitas bajo legisla-
ciones antimonopdlicas y de defensa de la competencia. Tal ilicitud
puede resultar del hecho de que tales clausulas son una forma de
clausula atada; mediante dichas disposiciones contractuales el licen-
ciante impondria sobre su contraparte la contratacién de personal su-
ministrado por aquél. En la generalidad de los casos, sin embargo,
tal supuesta imposicién queda legitimada por el hecho de que la par-
te interesada en la contratacion de personal del licenciante es el pro-
pio licenciatario; no existe en tales supuestos sino simplemente la
operacion relativamente compleja en materia de tecnologia patentada
y no patentada. Las principales dificultades, por lo tanto, seran en
materia de prueba, en relacién con el origen de tal inclusion de la
clausula relativa a la contrataciéon de personal en el correspondiente
contrato de licencia. También puede quedar justificada la contrata-
cién aqui analizada por el hecho de ser ella necesaria para una ade-
cuada utilizaciéon de la tecnologia involucrada. Sin embargo, tal co-
mo en el caso de otras prestaciones suplementarias impuestas por el
licenciatario, la especificaciéon de las condiciones generales en que ha
de operarse con la tecnologia resultara suficiente para proteger los
intereses legitimos del licenciante, sin necesidad de exigir la contra-
tacion de su propio personal.

Otras clausulas relativas al personal del licenciatario pueden resul-
tar ilicitas en funcién de los principios generales relativos a los abusos
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de posicion sustancial. Son tales las relativas a la cantidad de emplea-
dos del licenciatario, salvo cuando sean necesarias para una adecuada
explotacion de la licencia. Estas clausulas no son frecuentes en la
practica. En otros supuestos, las obligaciones en materia de personal
pueden ser un medio para obstaculizar la competencia entre el licen-
ciante y el licenciatario. Asi, la interferencia de aquél en el nombra-
miento del personal de éste puede ser utilizada para impedir la
expansiéon de su produccion.

La distincién expuesta precedentemente entre contrataciones de
personal voluntarias e impuestas supone una cuestion de dificil pero
no imposible soluciéon practica. Bajo las leyes de transferencia de tec-
nologia, las prohibiciones en materia de contrataciéon de personal del
licenciante suelen ser eludidas mediante la suscripciéon de contratos
de asistencia técnica formalmente separados de los contratos de licen-
cia. Dado que esta legislacion tiene efectos respecto de los instrumen-
tos contractuales y no de la conducta efectiva de las partes, no es po-
sible determinar o investigar bajo ella el origen de la contratacién
antes indicada, o sea si responde a necesidades del licenciatario o a
presiones del licenciante. Debe mencionarse que el contrato de asis-
tencia técnica mediante el suministro de personal especializado no es,
generalmente, del tipo que da lugar a luchas tendentes a su control,
en las que la imposicion de clausulas atadas sobre la base del dominio
de otros mercados juega un papel preponderante. Si el licenciante
cuenta con una posicion privilegiada respecto de cierta tecnologia, la
utilizard ya para obtener mayores tasas de regalias o para extenderla
a otros mercados de mayor significacion. Sin embargo, las clausulas
de designacion de personal pueden jugar un papel importante como
instrumento para impedir la formacion técnica de los empleados del
licenciatario, trabando capacidad competitiva para éste.??

6. Restricciones sobre la investigacion y las adaplaciones del licenciatario

Las clausulas en virtud de las cuales se limita la posibilidad de que
el licenciatario emprenda investigaciones, ya sea en relacién con la

22 Jbidem, pp. 729-733.
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tecnologia objeto del contrato en cuestidon, o en otras materias, tiene
un efecto claramente contrario a la competencia entre las partes con-
tratantes, ya sea en relacion con la oferta de tecnologia, o respecto
de los productos con ella fabricados. Tales clausulas no suponen el
ejercicio de derechos inherentes a las patentes, ni son necesarias para
proteger posibles intereses legitimos del licenciante, quien cuenta con
la posibilidad, en tal sentido, de incluir clausulas de retrocesion de
mejoras. Respecto de las clausulas que limitan la capacidad del licen-
ciatario de adaptar las tecnologias involucradas en la patente, a los
efectos de su propio uso, no es posible formular una regla de igual
generalidad. Tales clausulas pueden responder al propoésito de asegu-
rar una explotacién adecuada de tal tecnologia, evitandose asi posi-
bles responsabilidades para el licenciante, y el éxito comercial de tal
explotacion, del cual dependera, en muchos casos, la remuneracion
recibida por el titular de la patente. Debe, por lo tanto, precisarse en
qué grado las clausulas que prohiban o limiten las adapataciones de
la tecnologia pueden ser sustituidas, sin perjudicar los propoésitos des-
critos, por otras disposiciones que carezcan de efectos anticompetiti-
vos, tales como las relativas a especificaciones generales sobre la utili-
zacion de la invenciéon patentada, que dejan cierta libertad al
licenciatario para ajustar su empleo dentro de cierto marco.?

7. Prohibicion de utilizacion de tecnologias competitivas

Este tipo de clausulas presentan diversos efectos lesivos de la libre
concurrencia. Restringen el libre acceso del licenciatario a los merca-
dos de tecnologia y, como otras clausulas atadas y de aprovisiona-
miento exclusivo, pueden fortalecer la posiciéon sustancial del licen-
ciante en esos mercados, y en aquellos que resultan atendidos
mediante la utilizacion de la tecnologia objeto del correspondiente
contrato. Asimismo, impiden al licenciatario efectuar una seleccion li-
bre y razonable de la tecnologia que puede emplear, lo cual conduci-
ria a estructuras productivas ineficientes. Por lo anterior, las tecnolo-
glas competitivas resultarian prohibidas bajo las legislaciones regu-
latorias de la competencia.

2 Ibidem, p. 733.
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8. Restricciones sobre el volumen y estructura de la produccion

Las clausulas objeto de este apartado presentan muy diversas va-
riantes. Por esta razon, y por los diferentes efectos que tienen segin
sean las relaciones generales entre el licenciante y el licenciatario, re-
sulta particularmente dificil trazar normas generales aplicables a este
respecto frente a la legislacion regulatoria de la competencia. Cabe
analizar, sin embargo, algunos aspectos de tales clausulas contractua-
les, frente a esta legislacion.

Las restricciones sobre el volumen de la producciéon han sido gene-
ralmente consideradas licitas, si se refieren a la utilizaciéon de la in-
vencion objeto de la licencia, e ilicitas en caso contrario. Si bien esta
distinciéon es en principio valida, pues quien puede lo mas (impedir
totalmente la utilizacion de la invencién patentada, mediante la con-
cesion de licencias) también puede lo menos, presenta el inconvenien-
te de que las limitaciones cuantitativas sobre la producciéon pueden
ser utilizadas, como es el caso de las restricciones territoriales, para
encubrir practicas concertadas dirigidas a limitar la oferta en deter-
minados mercados. Por lo tanto, aun en los casos de restricciones
cuantitativas cenidas al marco de la patente, se deberd examinar si
ellas no han sido utilizadas para trabar el empleo de otras tecnolo-
gias, mas alla de lo que resultaria del mero efecto sustitutivo que
cabe atribuir a las nuevas invenciones.

Las limitaciones cualitativas sobre la utilizaciéon de las invenciones,
también llamadas restricciones del campo de uso (field of use instruc-
tions) han sido generalmente evaluadas conforme a los principios simi-
lares a los expuestos precedentemente respecto de las limitaciones
cuantitativas. Deben ser distinguidas de los controles de calidad im-
puestos por el licenciante. Aquéllas llevan a que el licenciatario sélo
pueda utilizar la invencién patentada para ciertos propositos previstos
en el correspondiente contrato; los controles de calidad no imponen
tal limitacion, sino que requieren que la producciéon del licenciatario
se ajuste a clertos requisitos minimos, sea para proteger las marcas
del licenciante, en caso también de existir una licencia sobre éstas, el
prestigio de la tecnologia, las garantias otorgadas por el licenciante y
el volumen de ventas sujetas al pago de regalias. Tales controles de
calidad son, por lo tanto, licitos, salvo cuando su extensiéon irrazonable
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indique que encubren limitaciones sobre la produccion y libertad de
decisiéon del licenciatario.

Pueden también imponerse restricciones sobre la comercializacion
de los productos patentados o fabricados con los procedimientos obje-
to de la licencia. Han sido consideradas licitas si tienden a asegurar
el cumplimiento de limitaciones territoriales validas; en los demas ca-
sos debe analizarse mas detalladamente su proposito y efecto con el
fin de evaluar las consecuencias sobre la competencia.?*

9. Clausulas que limitan las posibilidades de entablar acciones de nulidad
respecto de las patentes del licenciante

Las disposiciones contractuales aqui consideradas presentan nume-
rosas facetas y dificultades, pues su validez depende de la aplicaciéon
de los principios generales del derecho civil y de la legislacion de pa-
tentes. Cinéndose aqui el analisis de la validez de tales clausulas fren-
te a la legislaciéon regulatoria de la competencia, puede observarse
tanto de la jurisprudencia estadounidense como de la Comision Euro-
pea muestras contrarias a tal validez. Es evidente que tales clausulas
se prestan a reforzar marcadamente las posibilidades de que patentes
nulas mantengan una validez aparente. No son necesarias para ase-
gurar la concesion de la licencia, pues a falta de éstas el licenciatario
potencial mantiene el derecho de entablar las correspondientes
acciones de nulidad.

10. Licencias atadas

Una modalidad relativamente frecuente en materia de transferen-
cia de tecnologia es la vinculacién de la concesion de determinadas
licencias a la aceptacion de otras, sean éstas referidas a patentes, co-
nocimientos no patentados o marcas. Estas practicas, conocidas en el
derecho estadounidense como package licensing, configuran un supuesto
de imposicién de prestaciones suplementarias, sujeto, por lo tanto, a
las prohibiciones que pesan sobre tal imposicion. Las principales difi-
cultades en esta materia radican, por ello, en los obstaculos practicos

2+ Ibidem, pp. 733-737.
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para determinar en qué grado una operacion relativamente compleja,
que incluya licencias de patentes y marcas, y transferencia de conoci-
mientos no patentados, supone una imposicion de parte del licencian-
te. Debe tenerse en este sentido que muchas veces los conocimientos
no patentados pueden ser necesarios para lograr una adecuada explo-
tacion de la invencién objeto de la licencia; asimismo, las marcas
pueden representar una ventaja para el licenciatario, en materia de
comercializacion, igual que en los casos de licencias de marcas total-
mente independientes de las prestaciones tecnologicas. La solucion
practica para estas dificultades deberd pasar a través de compromisos
que permitan al licenciatario utilizar la invencién licenciada con
independencia de las prestaciones adicionales que se presume han
sido impuestas por ¢él, en razéon de la dificultad para obtener las
pruebas necesarias para otro tipo de medidas.

11. Otras cldusulas de los contratos de licencia

Las operaciones basadas en la concesion de derechos respecto de
invenciones patentadas se prestan a adoptar formas relativamente
complejas; los limites de este articulo impiden agotar el analisis de la
validez de las clausulas en ellas incluidas, frente a los principios de
la legislacion regulatoria de la competencia. Cabe mencionar, sin em-
bargo, a titulo ilustrativo, algunas de las estipulaciones contractuales
que son susceptibles de resultar ilicitas bajo tales principios:

a) Clausulas que dificulten o penalicen las acciones relativas a la
validez de la patente bajo la que se otorga la patente.

b) Clausulas mediante las cuales se limite la producciéon u otros de-
rechos del licenciatario con posterioridad a la expiracion de las co-
rrespondientes patentes.

¢) Relaciones sobre los medios a ser utilizados para la comerciali-
zacion y sobre las personas a las que podran venderse los productos
fabricados bajo la licencia.

d) Clausulas mediante las cuales se limite la utilizacién por el li-
cenciatario de sus propias marcas. Estas clausulas suponen la obliga-
ciéon explicita o implicita de utilizar las marcas del licenciante.

e) Clausulas que permitan al licenciante interferir con la direccion
y administracién del licenciatario. Estas clausulas pueden resultar jus-
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tificadas si su marco de aplicacion se encuentra restringido a lo nece-
sario para asegurar el cumplimiento de los fines legitimos del licen-
clante, por ¢jemplo, si permiten a éste inspeccionar las instalaciones
del licenciatario con el fin de comprobar si se cumplen las estipula-
clones contractuales estipuladas en relaciéon con la utilizacién de co-
nocimientos técnicos secretos, o si tienden a asegurar el cumplimiento
de especificaciones de calidad. Si su extensiéon es excesiva puede
impedir la toma de decisiones independientes entre empresas com-
petidoras.

VIII. OPERACIONES RELATIVAS A SECRETOS INDUSTRIALES
Y OTROS CONOCIMIENTOS TECNICOS

Gran parte de las clausulas susceptibles de tener efectos negativos
sobre la libre concurrencia se encuentran también en los actos me-
diante los que se transfieren derechos temporales o definitivos respec-
to de conocimientos técnicos no patentados. Pese a que es frecuente
afirmar que las normas relativas a los contratos de licencia son apli-
cables, en este campo, a los actos relativos a tecnologia no patentada,
tal extensiéon no debe ser realizada sin tener en cuenta la diferente
extension de los derechos que subyacen a este tipo de operaciones.
Esa diferente extensién incide sobre distintos aspectos de la licitud de
tales operaciones: el grado en que ciertos derechos del licenciante o
proveedor de tecnologia pueden considerarse como protegidos por la
legislacion de propiedad industrial, la medida en que determinadas
clausulas son necesarias para permitir una circulacién adecuada de
conocimientos en el sistema econdémico, la calificaciobn como sustan-
cial de la posiciéon ocupada por el proveedor de la tecnologia y los
efectos que las clausulas evaluadas presentan sobre la competencia en
los mercados de tecnologia y en los de los productos fabricados me-
diante ésta. Entre las principales diferencias entre los derechos
otorgados por las patentes y los relativos a conocimientos secretos no
patentados, se han mencionado las siguientes:

a) Las patentes deben ser claramente definidas, en cuanto a su am-
plitud, en las reivindicaciones correspondientes, mientras que los co-
nocimientos técnicos pueden consistir en un conjunto de informacién
tecnologica dificil de definir con precision.
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b) La protecciéon derivada de las patentes esta limitada al territorio
del pais que las otorga, mientras que los conocimientos técnicos se
encuentran tutelados en todos los lugares en que sean secretos y la
legislacion reconozca y proteja ese caracter.

c) Las patentes estan limitadas a su periodo legal de proteccién
mientras que los conocimientos técnicos pueden ser amparados en
tanto no sean objeto de una difusién generalizada.

d) Las patentes otorgan protecciéon contra la copia independiente
de las invenciones protegidas, mientras que el descubridor indepen-
diente de los conocimientos secretos puede utilizarlos y aun destruir
tal caracter secreto mediante su difusién publica.

e) Los conocimientos técnicos se encuentran sujetos a una constan-
te renovacion, segun ciertos elementos de los secretos industriales y
otros son desarrollados para complementar a los ya existentes.

Las diferencias precedentemente descritas dan lugar a que el anali-
sis sobre los contratos de transferencia de tecnologia de conocimien-
tos técnicos y de la protecciéon que sobre éstos otorga la Ley de Pro-
piedad Industrial sea, al menos parcialmente, distinto del que
corresponde en los casos de contratos de licencias de patentes. Con el
fin de ilustrar este aspecto puede considerarse, por ejemplo, el caso
de los contratos de transferencia de tecnologia en los que se dispone
que, a la finalizacion del periodo de vigencia del contrato, el receptor
debe cesar en la utilizaciéon de estas clausulas en el derecho estadou-
nidense, y en el de la Uniéon Europea dista de ser clara o uniforme.
Para tal calificacion debe tenerse en cuenta por una parte que el
receptor solo puede tener acceso, de hecho, a la tecnologia en cues-
tion, en virtud del contrato que se evaltia; por la otra, que existe la
posibilidad juridica de que desarrolle por si misma, en el futuro, una
tecnologia similar. Estos factores pueden ser evaluados por el propio
receptor; por lo tanto, el hecho de que esté dispuesto a suscribir el
contrato en cuestion crea una fuerte presuncion de que éste es el me-
dio mas adecuado para difundir los conocimientos afectados. Las
clausulas aqui analizadas tenderan a ser anticompetitivas cuando sean
un medio para encubrir acuerdos con propositos de division de mer-
cados entre las partes intervinientes.

Otro supuesto en el que pueden advertirse diferencias entre el tra-
tamiento que cabe bajo las licencias de patentes, y el que correspon-
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de en el supuesto de transferencias de conocimientos no patentados,
es el de las restricciones sobre la exportacion. No existe, en el caso
de secretos industriales, la posibilidad de utilizar patentes extranjeras
para impedir las exportaciones. Por lo tanto, los efectos de las restric-
ciones sobre las exportaciones se asemejan, marcadamente, en este
caso, a los que corresponden a las licencias territoriales.

IX. LICENCIAS DE MARCAS

Los efectos de las licencias de marcas son sustancialmente distintas
de los que cabe atribuir a las patentes. Sin perjuicio del poder de
mercado que puede derivarse de determinados signos, poder que no
deriva de la naturaleza de éstos, sino de la publicidad que los acom-
pania y de los productos que la identifican, las marcas no otorgan ex-
clusividad alguna sobre determinada linea de mercaderias. Las licen-
cias de marcas no juegan un papel sustancial en la difusiéon de
conocimientos; los beneficios que de ellas pueden derivar el interés
publico son, por lo tanto, marcadamente mas limitados que en el su-
puesto de contratos relativos a patentes o secretos industriales.

Surge del analisis precedente que los efectos restrictivos sobre la
competencia derivados de las licencias de marcas dificilmente resulten
injustificados, tanto por no resultar del e¢jercicio de derechos inheren-
tes a los signos tutelados por la legislacion de propiedad industrial,
como por la falta de ganancias en eficiencia que compensen las con-
secuencias negativas ocasionadas por la limitaciéon de la competencia.

Entre las practicas relacionadas con licencias de marcas que pue-
den plantear dificultades bajo la legislacion reguladora de la compe-
tencia pueden mencionarse, a titulo ilustrativo, las siguientes:

a) Utilizacién de las marcas para impedir importaciones: una em-
presa que cuenta con licenciatarios de marcas o distribuidores de di-
versos paises puede intentar impedir la venta de ellos fuera de sus
mercados locales mediante el empleo de marcas sobre las que goza
de derechos exclusivos en terceros paises... Sin perjuicio de las difi-
cultades que crea este tipo de situaciones bajo el derecho de marcas,
particularmente en relaciéon con el problema del agotamiento de los
derechos del titular de una marca luego de efectuada su primera ven-
ta, en relacion con las importaciones, y de la extensiéon territorial de
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los derechos otorgados a los licenciatarios, este tipo de division de
mercados debe considerarse ilicito frente a la LFCE en la medida
que presente efectos sustanciales sobre la competencia. La utilizacion
en forma no exclusiva de determinados signos distintivos, que consti-
tuyen la esencia del derecho concedido al titular de una marca no
lleva en si la facultad de dividir mercados, ni ésta es necesaria para
el ejercicio efectivo de tal derecho.

b) Restricciones territoriales: dado que los efectos anticompetitivos
derivados de las restricciones territoriales, impuestas en las licencias
de marcas, rara vez seran necesarios para lograr propositos favora-
bles al interés econémico general, debido a los escasos efectos que
respecto de éste (ganancias en eficiencia) presentan tales licencias, esa
forma de division de mercados sera generalmente ilicita. Podra en-
contrar elementos de justificacién si forma una parte de operaciones
mas amplia, tales como la organizacion de sistemas de distribucién, o
si se encuentra vinculada a la transferencia de conocimientos técni-
cos. En tales supuestos, las restricciones territoriales deberan ser
evaluadas conforme a los criterios mencionados anteriormente.

c) Clausulas atadas: la imposicion de estas clausulas en relacion
con la licencia de marcas, ha sido analizada en la imposicién de
prestaciones suplementarias.

d) Utilizacion de las mismas marcas por empresas competidoras:
esta practica ha dado lugar a las llamadas marcas colectivas. Estas
marcas permiten a diversas empresas competidoras simplificar sus
operaciones de comercializacién y publicidad mediante la utilizacion
de un signo comun para sus productos. En ciertos casos, suelen au-
mentar la competencia entre las empresas que las emplean al facili-
tar, mediante la homogeneizacion de las ofertas, las comparaciones
de precios. Pueden también servir, sin embargo, para establecer abu-
sos de poder sustancial excluyente de las empresas que no las utili-
zan, o para instrumentar repartos de mercados provistos por los ar-
ticulos 90. y 10 de la LFCE.»

25 [bidem, pp. 737-748.
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X. EL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA LEGISLACION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA UNION EUROPEA

La posicion dominante no constituye de por si un dato disvalioso:
por circunstancias de hecho o de derecho, una persona asume en un
mercado una posicién que le permite un control sobre ¢l; tanto como
si en derecho societario un sujeto asumiera el control de una socie-
dad. Lo que resulta disvalioso para el derecho es tanto el abuso de
posicion dominante como el control. En ambos se da un abuso del
derecho, una desviacion del fin perseguido por la norma.

El control de los abusos tiene por funcién impedir que se usen los
margenes de accion no controlados por la competencia en detrimento
de terceros. La “mano invisible” de la competencia que no actia en
estos mercados es reemplazada por la mano “visible” de la autoridad.
En tal sentido, su funcion es lograr que las empresas con control de
mercado se comporten en lo posible en forma analoga al comporta-
miento competitivo.

1. El control de los abusos

Admitiendo el control de los derechos del titular —que por signifi-
car una excepcion de los principios de libertad de concurrencia de-
ben intepretarse restricitivamente— el paso siguiente es establecer los
instrumentos de los cuales ha de valerse el legislador para posibilitar
tal control. Estos instrumentos pertenecen a dos distintos ambitos.

a) Legislaciéon antimonopélica o defensa de la competencia: en este
caso, la armonizaciéon de los objetivos propios del sistema de protec-
cion de la propiedad intelectual y del aseguramiento del respeto a la
libertad de concurrencia se busca por medio de la directa aplicacion
de la legislacion antimonopdlica y de defensa de la competencia a las
conductas de los titulares de derechos de propiedad intelectual. Estos,
valiéndose de las facultades conferidas, pueden utilizarlas para impo-
ner condiciones restrictivas en la producciéon o comercializaciéon de
bienes o servicios, extendiendo las atribuciones conferidas mas alla
del limite impuesto por el legislador al establecerlas, o pueden de al-
guna o de otra manera abusar de tales facultades en detrimento de la
competencia, contrariando la finalidad del derecho reconocido.
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Usualmente, entre las medidas adoptadas para remediar las conse-
cuencias de las conductas anticompetitivas figura la aplicaciéon de
sanciones econémicas, el licenciamiento obligatorio de los derechos
de propiedad intelectual en juego y su revocacion.

En algunas legislaciones, incluso, la mencionada relacién encuen-
tra técnicamente su expresion en la recepcion por parte de la legisla-
cion de patentes de supuestos en los que resulta procedente la limi-
tacion de las facultades otorgadas con fundamento en la infraccion de
la legislaciéon antimonopolica y de defensa de la competencia.

b) Paralelamente o en forma independiente, las propias leyes de
propiedad industrial pueden establecer remedios a los abusos cometi-
dos por el titular del derecho.

En materia de patentes, por ejemplo, la propia legislacion especifi-
ca puede promover remedios destinados a corregir situaciones en las
cuales el ejercicio de los derechos exclusivos afecten mas alla de lo
deseable en la libre competencia, perjudicando en tltima instancia el
interés de los consumidores. Tal es el caso de la regulacién de las li-
cencias obligatorias.

2. Propiedad ntelectual y compelencia en la jurisprudencia comunilaria
europea. Ejemplos prdcticos

Para poder entender debidamente el sentido de las decisiones co-
munitarias europeas relativas al tema, hay que comenzar por senalar
la diversa vision que sustenta el Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas y la Comision Europea.

Mientras que el Tribunal (TJCE) enfoca las decisiones desde la or-
bita de los derechos nacionales, la Comisién atiende con un criterio
mas progresista a los principios que la informan y sustentan el dere-
cho comunitario. Si bien las decisiones se refieren en su mayoria a
cuestiones de la propiedad industrial ajenas al derecho de patentes,
su doctrina es aplicable —mutatis mutandis— a la materia que nos
ocupa.

El TJCE efectu6 una sutil distinciéon entre existencia y ejercicio de
derecho de propiedad industrial. Esta doctrina se sentd a partir del
leading case de Grundig-Costen v. Comision (13 de julio de 1966) en
materia de marcas, y Parke Davis (29 de febrero de 1968) en materia
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de patentes, este ultimo en donde se sefiald “que la existencia del de-
recho de patente no depende actualmente mas que de la legislacion
nacional; solo el uso que se haga de ese derecho podria depender del
derecho comunitario”.

En los casos “Renault” y “Volvo” se plante6 al TJCE la cuestion
de saber si los derechos conferidos a las terminales eran o no compa-
tibles con las reglas comunitarias relativas a competencia. Mas con-
cretamente, si el titular de un derecho abusa de su posicion dominan-
te cuando se niega a conceder a terceros la licencia de suministros de
determinadas piezas, incluso cuando éstos estan dispuestos a pagar un
canon razonable.

En el caso “Volvo” resulta sumamente ilustrativa la opiniéon del
abogado general, quien sostuvo “que es posible en presencia de una
explotacion abusiva de una posicién dominante realizada en relacion
con un derecho de propiedad industrial que la autoridad nacional...
pueda imponer una o varias licencias obligatorias al titular de la pa-
tente o del modelo depositado si ella juzga que es el mejor remedio
para poner fin al abuso”.

En el caso “Volvo” la cuestion fue planteada por los tribunales
britanicos al elevar la materia a consideraciéon de los érganos jurisdic-
cionales comunitarios, en los siguientes términos:

e Si un fabricante de automéviles tiene disenos industriales re-
gistrados que le confieren, bajo la ley de un Estado miembro,
el derecho exclusivo de fabricar e importar autopartes de re-
puesto necesarias para efectuar la reparacion de los automo-
viles de su fabricacion (si tales autopartes no son reemplaza-
bles por otras de disefio diferentes, ¢se halla en posicion
dominante con respecto de tales autopartes en el sentido del
articulo 86, por razon de poseer tal derecho exclusivo?).

o Existe prima facie el abuso de posicion dominante de tal fa-
bricante al negarse a licenciar a terceros la producciéon de
autopartes de carroceria, aun cuando ellos estén dispuestos a
pagar una regalia razonable sobre todos los articulos vendi-
dos bajo la licencia y represente tal regalia un monto justo y
equitativo, teniendo en cuenta los méritos de diseno y todas
las circunstancias del caso, y siendo tal regalia determinada
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por arbitraje o por cualquier otro medio que el tribunal dis-
ponga?

e :Es tal el abuso capaz de afectar el comercio entre los Esta-
dos miembros, en el sentido del articulo 86 del Tratado, en
virtud de que a quien se pretende ser licenciatario se le impi-
de importar las partes de carroceria de otros estados miem-
bros?

La Corte Europea se limité a contestar la segunda de las cuestio-
nes formuladas por el tribunal nacional. En opinién de la Corte, la
negativa a licenciar los derechos sobre los disenos en cuestiéon no po-
dria constituir en si misma un abuso de posiciéon dominante, siendo
el derecho del titular del diseno registrado a impedir a terceros la fa-
bricacién, venta o importacién de productos que incorpora el disefio,
precisamente la materia propia de su derecho exclusivo.

Sin embargo, el fallo recalcd que el ejercicio de tal derecho exclu-
sivo por parte del titular de un disefio registrado podria estar prohibi-
do por el articulo 86 del Tratado, si tal ejercicio supone, por parte
de una empresa que goce de una posicion dominante en un mercado
determinado, cierta conducta abusiva, como la negativa arbitraria a
proveer de repuestos a empresas independientes dedicadas a la repa-
racién de automoviles, la fijacién de costos para tales repuestos a ni-
veles injustificados, o la decision de cesar la produccion para determi-
nados modelos de automoviles, siempre que existan muchas unidades
de ellos atn en circulaciéon, y en la medida en que tales conductas
puedan afectar el comercio intracomunitario.

En ausencia de mencién por parte del Tribunal Nacional de con-
ductas como las descritas, la Corte Europea resolvié la consulta a fa-
vor del titular de los disenos industriales, sin considerar la primera y
la tercera de las cuestiones planteadas.

Es muy importante destacar que el Tribunal Nacional, al elevar la
materia a la Corte, tom6 en consideracion el abandono por parte de
la demandada en el proceso principal de argumentaciéon inicialmente
formulada respecto del abuso de posicién dominante por parte del ti-
tular de los disefios registrados, fundada en la comparacién de los
precios de venta de las partes de carroceria que comercializaba la de-
mandada y los precios mas altos para los repuestos a que los comer-
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cializaba la demandada, y los precios mas altos para los repuestos a
que los comercializaba el titular de los disefios.

En virtud de similares fundamentos, la Corte Europea de Justicia
decidi6 un caso paralelo de manera concordante, en Consorcio Italia-
no della Gomponentistica di Ricambi per Autoveicole y Maxilar Spa
v. Régie Natioale des Usines Renault (caso 53/87), al estimar que el
mero hecho de la iniciaciéon de procedimientos por la infraccion de
derechos sobre derechos registrados no constituia en si mismo un
abuso de posiciéon dominante.

En un caso mas reciente en que se discutio el ejercicio de derechos
de propiedad intelectual como supuesto del abuso de posicién domi-
nante, la jurisprudencia comunitaria arribé esta vez a una solucion
diferente.

En el caso Magill (T69/89), el Tribunal de Primera Instancia con-
validé la decision de la Comision de imponer el licenciamiento obli-
gatorio de derecho de autor a empresas editoriales incursas en un
abuso de posicion dominante, en los términos del articulo 86 del
Tratado de Roma.

En los casos en cuestion, la Comision habia determinado que va-
rias empresas editoriales que publicaban guias semanales de progra-
mas de television, controladas cada una de ellas por empresas de te-
levision, incurrian en un abuso de posiciéon dominante al impedir a la
empresa Magill TV Cable publicar en Irlanda una guia semanal
comprensiva de todos los programas de television transmitidos, ini-
ciando procedimientos legales contra esta empresa, fundados en los
derechos de autor sobre las listas de programacion. Las empresas edi-
toriales controladas por las empresas de television publicaban guias
semanales que contenian exclusivamente la lista de programacién de
cada una de las empresas controlantes.

La decision de la Comisiéon impuso a las empresas editoriales la
obligacion de proveer a terceros interesados la informacion sobre su
programacién semanal de manera no discriminatoria y con antela-
cién suficiente. Si tal informacién fuera a ser proporcionada median-
te licencias, los términos de ellas debian ser sometidos a la aproba-
ci6on previa de la Comision.

La posicién en el mercado relevante para el analisis de una exis-
tencia de poder dominante se circunscribi6 a las guias semanales de
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programacion televisiva, encontrandose de esta manera una respuesta
afirmativa sobre la existencia de tal posicion dominante en el merca-
do asi definido, al considerarse que los terceros interesados en publi-
car una guia semanal completa de la programacion televisiva se ha-
llaban en una situaciéon de dependencia econdémica con respecto al
titular del derecho de autor sobre las listas de programaciéon, quien
disfrutaba entonces de la capacidad de oponerse a la apariciéon de
cualquier tipo de competencia efectiva en el mercado de la infor-
maciéon sobre su propia programacion de television semanal (caso
70/89, pp. 32 y 33).

Tanto la negativa a proveer de informacién a las empresas intere-
sadas en editar la guia semanal general de la programacién, como la
iniciacién de procedimientos legales por infraccion del derecho de
autor fueron considerados conductas abusivas del titular de los
derechos.

La justificacion de la conducta incriminada en la proteccion por
derecho de autor de la lista de programaciéon de las empresas de tele-
vision no fue aceptada por el Tribunal. En el caso particular se con-
siderd que el derecho fue ejercido de manera tal y en circunstancias
tales que importaban perseguir un propoésito manifiestamente contra-
rio al articulo 86 del Tratado de Roma, excediendose el marco de la
“funcion esencial” del derecho de propiedad intelectual; en el caso,
la aseguraciéon de la proteccién moral de la obra y la remuneraciéon
del esfuerzo creador.

El Tribunal consider6 que la conducta de las empresas de televi-
sion impedia el surgimiento de un nuevo producto (las guias semana-
les de television comprensivas de la programacion de las emisoras),
capaz de competir con sus propias publicaciones y para el cual existia
una potencial demanda insatisfecha de los consumidores, explotando
de esta manera sus derechos sobre las propias listas de su programa-
cion, producida en el marco de la actividad de la teledifusion para
asegurarse un monopolio de un mercado anexo de la produccion de
guias semanales de la programacioén televisiva.

La negativa a autorizar a terceros la publicacion de la lista de pro-
gramacion se considerd aribitraria, en la medida en la que no podia
justificarse por las exigencias de la radioteledifusién ni por exigencias
propias de la actividad editorial de guias de television, por lo cual
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pudieron las empresas involucradas adaptarse a las condiciones de un
mercado de guias de television abierto a la competencia para asegu-
rar la viabilidad comercial de su publicacion.

Si se establece un paralelismo con los ejemplos de conductas abusi-
vas sefialados por la Corte en el caso “Volvo”, el Tribunal compard
la negativa a autorizar a todo tercero interesado y de manera no dis-
criminatoria la publicacion de las listas de programacion propias, con
la negativa arbitraria de un fabricante de automoviles a proveer de
autopartes a terceros dedicados a la reparacion de automoviles, defi-
niendo los “mercados principales” en cada caso (la fabricaciéon de au-
tomoviles y la actividad de teledifusion) y los “secundarios” (la
reparaciéon de automoviles y la publicacion de guias de television).

En la medida en que la conducta incriminada impedia la aparicion
de un nuevo producto para el cual existia una demanda potencial de
los consumidores, ignorando los intereses de éstos, se la equipard al
supuesto de negativa de un fabricante de autopartes de cesar en la fa-
bricaciéon de repuestos para modelos de automoviles que seguian en
circulacién, conductas éstas que no resultan comprendidas en las sus-
tancias mismas del derecho de autor.

Mas alla de los complejos elementos en juego en el tratamiento del
caso en el derecho comunitario, en cuanto a la relacién entre los de-
rechos de propiedad intelectual consagrados por legislaciones nacio-
nales y la aplicabilidad de las limitaciones fundadas en el derecho co-
munitario, que presenta dificultades propias en el caso del derecho,
distan mucho de merecer una proteccion uniforme en los Estados
miembros (los disefnos industriales y la proteccion por derecho de au-
tor sobre compilaciones de datos), y prescindiendo de un analisis de-
tallado de las implicaciones de las decisiones mencionadas, se advier-
te que la jurisprudencia comunitaria no parece ajena a la voluntad
manifiesta de los 6rganos ejecutivos de la comunidad de imprimir la
relacion de la competencia en sectores, en los cuales la competitivi-
dad de sus empresas marcha por detras de la que exhiben las indus-
trias pertenecientes a otros bloques econdémicos.

Se ha sefialado que decisiones como las contempladas podrian sig-
nificar la obligatoriedad, para los titulares de los derechos de propie-
dad intelectual, de aceptar obligaciones de un tercero; puede demos-
trar que el desarrollo de un nuevo producto requiere el uso de la
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tecnologia o de la informacién protegida, y que la negativa a su li-
cenciamiento se origina con el proposito del titular del derecho de
mantener una posiciéon dominante en un mercado determinado.

Remarcando cuanto se ha dicho, debemos destacar que existe una
opinion consciente en los diversos sistemas legislativos en el sentido
de que los abusos que puede generar el ejercicio de los derechos de
propiedad industrial, concebidos éstos en su acepcion mas amplia, de-
ben encontrar su debida sanciéon cuando vulneran los principios de li-
bre concurrencia en el mercado, excediéndose los limites concebidos
o reconocidos.

Sea la fuente de tal sancién la propia legislaciéon antimonopolios y
de defensa de la competencia o la regulacion propia de los sistemas de
propiedad intelectual con fundamento Gltimo en la misma defensa
de la actividad competitiva, y mas alla de las necesarias construccio-
nes dogmaticas en la materia, lo cierto es que frente a conflictos ge-
nerados por el abuso de derechos de propiedad intelectual, las dispo-
siciones que tutelan la libertad de competencia constituyen la pro-
teccion mas adecuada a los abusos de tales derechos.?°

La negativa a conceder una licencia por parte de un titular de un
derecho de propiedad intelectual, aunque se trate de una empresa
con poder sustancial, no puede constituir en si misma un abuso de
ésta; no obstante, el ejercicio del derecho excluyente por el titular
puede dar lugar, en circunstancias excepcionales, a un comporta-
miento abusivo.?” El problema crucial radica, pues, en la determina-
ci6on de esas circunstancias excepcionales.?®

XI. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA EN MEXICO

En México, el articulo 50. de la LFCE senala que:

26 Correa, Carlos M. y Bergel, Salvador, op. ct., nota 1, pp. 89-101.

27 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 6 de abril de
1995, RTE y ITP/Comision/Magill, caso 241/91 y C-242/91, Recueil Dalloz Sirey,
namero p. 1-743, 1995, apartados 49 y 50.

26 (Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Carrascosa Gonzalez, Javier, Mercado dnico y com-
petencia, Madrid, Colex, 2003, pp. 1107 y ss.
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Tampoco constituyen monopolios los privilegios que se conceden a los
autores y artistas para la producciéon de sus obras y los que se otor-
guen a los inventores y perfeccionadores para el uso exclusivo de sus
inventos o0 mejoras...

Los agentes econémicos referidos en los parrafos anteriores... esta-
ran sujetos a lo dispuesto en esta Ley respecto de los actos que no es-
tén expresamente comprendidos dentro de la protecciéon que sefiala el
articulo 28 constitucional.

Los diversos sistemas de integraciéon econémica demandan, en ge-
neral, acuerdos entre los paises miembros respecto a temas de dere-
cho econémico como los monopolios, las practicas comerciales des-
leales y el estatuto de la inversion extranjera (que comprende la
inversiéon extranjera directa y de cartera, el sistema de propiedad in-
dustrial e intelectual y la comercializacién —transferencia— de
tecnologia).

Como consecuencia de ello, el TLCAN incluy6, entre otros temas,
el de la armonizaciéon de la legislacion sobre propiedad intelectual
—incluyendo la propiedad industrial— vy libre concurrencia.?

Es claro que la citada disposicion mantiene el principio sefialado al
principio de este articulo: los derechos de propiedad industrial estan
regidos por las disposiciones de la competencia econdémica en aque-
llos aspectos no directamente comprendidos en la primera, esto es, en
los aspectos que van mas alld de los expresamente protegidos por la
legislacion de la propiedad industrial.

No es facil evitar los monopolios causados por el exceso de la apli-
cacion de las leyes de propiedad industrial. A este respecto, la Ley de
Invenciones y Marcas de 1976 no logré evitar los monopolios en ma-
teria de propiedad industrial, ya que la misma si bien representa un
sincero esfuerzo para eliminar en lo posible abusos del sistema de pa-
tentes, tal como la creacion de monopolios virtuales en perjuicio de
la economia nacional; y a la vez para tratar de someter al sistema
de las necesidades de que haya un menor grado de dependencia tec-
nologica, y de que las patentes se exploten realmente, asi como de

29 Pérez Miranda, Propiedad industrial y competencia en México, un enfoque de derecho econd-
mico, México, Porraa, 1994, p. 64.
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evitar el servilismo hacia los productos de origen extranjero, esas
buenas intenciones no se satisfacen con ese aparato legislativo.?

Los derechos de propiedad industrial y la competencia econémica
no estan vinculadas por la legislacion de la competencia desleal, que
s1 bien es importante porque puede ofrecer proteccién contra la con-
fusion para las indicaciones o signos que no son susceptibles de pro-
teccion mediante la legislacion nacional de marcas, complementando
a esta ultima,®! la competencia econémica se refiere al hecho de
competir, mientras que la competencia desleal se refiere al hecho
de competir deslealmente (Walter Frisch), cosas distintas.

Los agentes econémicos que detentan un derecho de propiedad in-
dustrial, bien pueden caer en una infracciéon al derecho de la compe-
tencia, si las practicas inciden en la definicion del mercado rele-
vante.??

Aunque la Ley de Propiedad Industrial es un ordenamiento que
antecede a la promulgacion de la Ley Federal, contiene elementos re-
lativos a la competencia econdmica, y desde el principio establece
como uno de los objetivos prevenir actos que constituyan competen-
cia desleal en relacién con la propiedad industrial (articulo 2o., frac-
cion VI).

Cuando el uso de la marca sea un elemento asociado a practicas
monopdlicas, oligopdlicas o de competencia desleal que causen distor-
siones graves en la produccion, distribucién o comercializacion de de-
terminados productos o servicios, el Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial esta facultado para declarar el registro y uso obliga-
torio de marcas en cualquier producto o servicio, o prohibir o regular
de oficio, o a peticion de los organismos representativos, el uso de
marcas registradas o no (articulo 129, fracciéon I).33

En el mismo sentido, senala Witker que el primer objetivo de la
Ley de Propiedad Industrial es promover la actividad inventiva de
aplicaciéon industrial, propiciar el mejoramiento de la calidad de los

30 Castrejon Garcia, Gabino Eduardo, Ley de Propiedad Industrial, México, Cardenas
Velasco, 2004, p. 33.

31 Sanchez Pichardo, Alberto C., La compelencia desleal, México, Porraa, 2003, p. 89.

32 Peredo Rivera, Amilcar, Competencia econdmica: teoria y prdctica, México, Porraa,
2004, p. 17.

33 Aguilar Alvarez de Alba, Javier, La libre competencia, México, Oxford University
Press, 2000, p. 148.
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bienes y servicios en la industria y en el comercio. Sin embargo, aun-
que el articulo 2o0. de la citada Ley no lo manifieste expresamente,
también se busca proteger a los consumidores, con lo que se protege
el objetivo tltimo de la legislacion de competencia econdmica, si bien
la dltima fracciéon (fraccion VI) en particular se refiere a la vincula-
cién con el derecho de la competencia.*

Los paises que emplean este criterio (el bienestar del consumidor)
lo justifican en la necesidad de un marco legislativo y politico ade-
cuado para proteger a los consumidores contra ciertas practicas anti-
competitivas que aumentan los precios y reducen la produccion, ya
que al no existir un marco normativo apropiado, los consumidores
serian victimas de actores inescrupulosos que participan en el mer-
cado.®

1. El monopolio de los derechos de autor

Respecto del derecho de autor, podemos decir que la protecciéon a
la obra intelectual comienza con la aparicion de la primera tecnolo-
gia que facilité la reproduccion no autorizada de obras en gran esca-
la, esto es, la imprenta, cuya aparicion tuvo dos efectos importantes:

I. Facilitdé la multiplicacién de obras originales.

II. Transformé6 las obras impresas en un objeto comercialmente
accesible a las grandes masas, creando oportunidades de negocio in-
sospechadas.

La complicacién en materia de protecciéon a la propiedad intelec-
tual puede resumirse en la poca probabilidad de proteger los benefi-
cios de la misma en forma simultanea y en la basqueda de lograr un
equilibrio en dichos intereses.

Los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los au-
tores y artistas para la produccion de sus obras y a los que para el
uso exclusivo de sus inventos se otorgan a los inventores y perfeccio-
nadores de alguna mejora, buscaron su justificacién en el dicho de
que constituyen el incentivo comercial al desarrollo tecnologico, de for-

3% Witker, Jorge y Varela, Angélica, Derecho de la competencia econdmica en México, Mé-
xico, UNAM, 2003, p. 82.
35 Witker, Jorge, Derecho de la competencia en el TLCAN, México, Porraa, 2003, p. 17.
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ma que altos costos de investigacion en la etapa de investigacion
cientifica se vean recuperados con la subsiguiente explotacion comer-
cial exclusiva, aunado a la persecuciéon de aquellos que usurpen dicha
invencion. Asi, Mariano Coronado sostenia su necesidad diciendo
que “los privilegios a los inventores o perfeccionadores de algo 1til
era un premio a sus afanes, como estimulo y aliciente para los que se
dedican al adelantamiento de las ciencias y las artes”.

Nuestras cortes se han alejado de dicha interpretaciéon y han justi-
ficado la excepcién a la definicién de monopolio derivada del dere-
cho de autor, asimilandola a una proteccion gremial de trabajadores.
Se sostiene que la protecciéon de la actividad intelectual y artistica,
mas que un interés mercantil, aspira a tutelar los derechos de cierta
clase de trabajadores, lo cual la convierte en un tipico derecho clasis-
ta, una de cuyas caracteristicas esenciales viene a estribar precisamen-
te en la unidad de la organizacién de quienes pertenecen a la clase
social de que se trata. Por ello es que en el caso no puede hablarse
de la existencia de un monopolio, ya que éste sélo existe cuando se
trata de articulos de consumo necesario o de actos o procedimientos
que tiendan a evitar la libre concurrencia en la produccion, industria,
comercio o servicio al publico, es decir, de actividades encaminadas a
la obtencion de lucro, concepto sustancialmente diverso al de remu-
neracion por el trabajo, asi sea éste intelectual, cientifico o artistico.’¢

Para la proteccion de los secretos comerciales e industriales, la po-
sibilidad de sustraer del conocimiento publico lo que se desea que
permanezca secreto, se halla respaldada por las normas propias de
los derechos reales y de la posesion,®” que anteriormente se conside-
raba bajo el mismo fundamento que para la proteccion de los
derechos de autor.

36 DERECHOS DE AUTOR, CARACTER DE LA LEY FEDERAL DE. Amparo en revi-
sion 672/57, Sociedad Mexicana de Autores y Compositores, Sociedad Autoral, 9 de
abril de 1958, mayoria de tres votos, ponente: José Rivera, sexta época, vol. XII,
p- 103.

37 Zamudio, Teodora, Proteccion juridica de las innovaciones, Buenos Aires, Ad Hoc,

2001, p. 32.
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2. Andlisis de un caso de competencia econdmica y propiedad industrial
de la Comusion Federal de Compelencia

Entre el estudio de los pocos casos analizados por la Comisiéon Fe-
deral de Competencia (CFC) de las relaciones entre competencia y
propiedad industrial, destaca el caso Landsteiner y PIHCSA frente a
Merck,?® en donde Landsteiner Scientific, S. A. de C. V. (Landstei-
ner), y PIHCSA Médica, S. A. de C. V. (PIHCSA) denunciaron a
Merck & Co, asi como a Merck Sharp & Dohme de México, S. A.
de C. V. (Merck) por presuntas practicas monopolicas previstas en el
articulo 10, fraccion VII, de la LFCE y 7o., fracciéon V, del Regla-
mento de la LFCE.

Las empresas mencionadas se derivan de acciones realizadas por
las empresas denunciadas, en las que se ostentan como poseedoras de
titulos de patente que protegen y amparan al compuesto quimico far-
macéutico denominado “Alendronato” o Acido 4-Amino-1-Hidroxi-
butiliden-1, 1-Bisfosfénico. Los actos consistieron en la promocién de
diversos procedimientos administrativos y judiciales, asi como el envio
de comunicados dirigidos a sus competidores y distribuidores con el
objeto de impedir que otros laboratorios comercializaran el producto.

De acuerdo con las denunciantes, estas empresas detentaban las
patentes que se referlan a compuestos, procesos de obtencion, dosis
de administracién para tratamientos de enfermedades y otros com-
puestos pertenecientes a la misma familia quimica; sin embargo, no
correspondian a la sustancia quimica Alendronato.

En la investigacion se determin6 que los hechos denunciados esta-
ban relacionados con el ejercicio de derechos de patentes, objeto de
diversos procedimientos para los que no existian resoluciones defini-
tivos.

Al carecer de una definiciéon clara sobre la vigencia de estas paten-
tes y los derechos que protegian, y considerando que no corresponde
a la Comision su determinacion, se resolvid que no podia afirmarse
que constituyeran actos cuyo efecto fuera desplazar indebidamente a
otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o es-

38 Comision Federal de Competencia, Gaceta de Competencia Econdmica, anio 1, nam. 2,
septiembre-diciembre de 1998, pp. 373-376.
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tablecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas. Como
resultado, no se actualiz6 la practica monopolica denunciada y se
decretd el cierre del caso.

PIHCSA interpuso un recurso de reconsideracion ante la CFC en
el cual reiter6 los argumentos de su escrito de denuncia sin expresar
agravios en contra de la resoluciéon emitida por esta ultima. La recu-
rrente ofrecid como pruebas las contrafianzas exhibidas en diversos
juicios de nulidad fiscal y procedimientos de infracciéon ante el Tribu-
nal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con motivo de los de-
rechos de patente. En este sentido, la CFC determiné confirmar en
sus términos la resolucién dictada en el procedimiento administrativo
de origen.

En esta decision, la CFG concluyé que los actos denunciados no
desplazaban a competidores ni establecian barreras indebidas (irracio-
nales) a la entrada, por lo que el analisis se centrd en el mercado y
no exclusivamente en la colusion.

En este caso, aunque cerrado prematuramente, al menos se evalud
un posible dafio en el mercado que consiste en la no irracionalidad
en las barreras a la entrada.’®

En el caso en estudio, no se analizaron las consecuencias juridicas
de una extension indebida de los derechos de patente con efectos an-
ticompetitivos, que serian la utilizacién de la patente para impedir la
explotacion de un producto diferente pero competidor al de la paten-
te registrada del Alendronato, regulado por el articulo 10, fracciéon
VII, de la LFCE (cuando dicha fraccion era el tipo genérico antes de
las reformas de 2006 a la LFCE), que podia tener como consecuencia
el desplazamiento indebido de los denunciantes del mercado. Con el
analisis superficial de este caso, la GFC impidi6 el primer analisis de
las relaciones entre competencia econémica y propiedad industrial
resuelto en nuestro derecho.

39 Pereznieto Castro, Leonel, “Practicas monopodlicas absolutas”, en varios auto-
res, Competencia econdmica, estudios de derecho, economia y politica, México, Porraa, 2007,

pp. 260 y 261.



