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«The application of the competition rules
to the field of intellectual property protection
is complex.»

K. CoATEs y J. FINNEGAN

El presente trabajo tiene por objeto revisar, desde una perspectiva
metodoldgica un tanto distinta a la habitual y de forma sucinta, la relacion
que existe —parafraseando a una popular obra de teatro— entre esa
extraria pareja que forman el Derecho de marcasy el Derecho comunitario
de la competencia

La doctrina suele abordar la materia dentro del propio analisis de
los arts. 81 y 82 del Tratado ce y referirse a los derechos de propiedad
industrial como ejemplos de practicas anticoncurrenciales diversas rela-
tivas a derechos inmateriales. Se suele afiadir a ello un capitulo destinado
al régimen juridico-concurrencial de las licencias de patentes vy
know-how 2

Se ha dicho que el Derecho de la competencia quita con una mano
lo que el Derecho de marcas otorga con la otra 3 0, lo que viene a ser
lo mismo, que debe distinguirse entre la existencia y el ejercicio de los
derechos de propiedad industrial, en palabras de la primera jurisprudencia
del teje en la materia 4.

1 El Informe (CE) num. 240/96/786, de Evaluacion de la Comisién, de 20 de diciembre de 2001,
com (2001), final, sobre el Reglamento de exenciéon por categorias de los acuerdos de transferencia
de tecnologia, recuerda que parte de la doctrina se ha referido a ello —con manifiesta exageracion—
hablando de «matrimonio condenado al divorcio».

2 Véase, por todos, V. Korah, ec Competition Law and Practice, 7.a ed., Hart Publishing, 2000.

Véase, nuevamente, el Informe de Evaluacién relativo al Reglamento sobre contratos de
transferencia de tecnologia, cit. nota 1.

4 Véanse asuntos acumulados 56 y 58/64, tice de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig c.
Comision (Rep. 1996, p. 429), y asunto 78/70, tice de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon
¢ Metro (Rep. 1971, p. 487).
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Estas formulas —mas o menos precisas5— solo vienen a sefialar que
los derechos de marca se hallan sometidos a limites ad extra que el titular
marcario no puede ignorar: a menudo, quienes operan cotidianamente
con el Derecho de marcas tienden a considerar la legalidad concurrencial
como disociada de su estricta orbita de trabajo.

Pretendemos con estas notas un esfuerzo fundamentalmente clasi-
ficatorio: examinar un determinado catalogo de conductas marcarias habi-
tuales (seguidamente las enumeraremos) y determinar, desde la Optica
de la normativa concurrencial comunitaria, el régimen juridico aplicable
a cada una de dichas conductas o actos juridicos. También pretendemos
esbozar los rasgos fundamentales de su régimen juridico, a fin de que
pueda servir de horizonte a la hora de emprender —o valorar— cada
una de las conductas referidas; es decir, trazar una suerte de mapa de
ruta que permita al titular marcario conocer qué requisitos le impone
el Derecho comunitario de la competencia antes de realizar cualquiera
de las conductas marcarias mas habituales.

La lista de las que nos ocuparemos —la cual evidentemente no cons-
tituye ningun numerus clausus— incluye las siguientes conductas:

1) La acciéon de registrar una marca.

2) La negativa a conceder licencias de marca.

3) La celebracion de los contratos de licencia.

4) Acuerdos de distribucion y franquicia.

5) La interposicion de acciones judiciales contra terceros por vio-
lacion de derechos de marca.

6) La celebracion de acuerdos transaccionales.

7) Cesién o transferencia de marcas.

8) La adquisicion derivativa de marcas.

9) Acuerdos de coetiquetaje (marca conjunta) y otros convenios de
colaboracion que implican el uso de marcas.

10) Distribucion de marcas entre empresas pertenecientes a un mis-
mo grupo.

11) Acuerdos de agencia.

12) La celebracion de acuerdos de subcontratacion.

13) La utilizaciéon de distintas marcas para unos mismos productos
en Estados miembros.

Antes, sin embargo, de entrar en el andlisis individualizado de cada
uno de estos actos, nos referiremos previamente a algunas cuestiones
de caracter general que permitirdin una mejor comprensiéon de los epi-
grafes subsiguientes.

5 La distincién entre existencia y ejercicio ha sido tradicionalmente polémica en la doctrina.
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1. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN EL TRATADO

Es, quizéds, importante comprender de inicio que existe tension entre
los derechos de propiedad industrial6y el Derecho de la competencia.
Sumariamente expuesto, ello se debe en el plano comunitario a razones
de dos tipos:

Por una parte, causas sustantivas, las cuales, a su vez, derivan de una
doble circunstancia:

a) De un lado, los derechos de propiedad intelectual implican per
se un ius prohibendi: ello supone (incluyendo los derechos de marca 7)
la potestad de excluir a los demas competidores del acceso a determinados
bienes inmateriales utiles en el juego de la competencia y, por consi-
guiente, una cierta distorsion de ésta; no obstante, por razones de politica
legislativa, se estima que este ius prohibendi o pequeflo monopolio Hque
representan los derechos de propiedad industrial son en realidad factores
procompetitivos que estimulan la innovacion y permiten la diferenciacion
de los productos en el mercado; debe hallarse un punto de equilibrio.

b) De otro lado, los derechos de propiedad industrial9son, ademas,
derechos de cardcter eminentemente territorial-nacional (es decir, son
derechos subjetivos distintos y, en principio, independientes en cada Esta-
do miembro ), lo que, como comentaremos a continuacion, implica otra
distorsion al posibilitar la compartimentacion de un mercado que juri-
dicamente quiere ser uno: cohabitan dos elementos, también prima facie
incompatibles (derechos territoriales y mercado unico) por esta razon,
debiéndose hallar, de nuevo también, la dosis justa de tolerancia o equi-
librio.

Por otra parte, la tension responde a causas que podriamos llamar
estructurales y clasificar en tres apartados:

6 Las mismas consideraciones son aplicables a los derechos de propiedad intelectual.

7 Aunque en menor grado, puesto que la mera titularidad de una marca no confiere a su
propietario una posicion de dominio: los competidores podrian, en términos generales, hacer uso
de otros signos distintivos. Véanse asunto 40/70, tict de fecha 18 de febrero de 1971, Sirena Srl
c. Eda Srl (Sirena) (Rep. 1971, p. 69), y asunto 85/79, Tice de fecha 13 de febrero de 1979, Hoffmann
La Roche c. Comision (Hoffmann-La Roche) (Rep. 1979, p. 461).

8 Por periodos de tiempo diversos: en las patentes, por ejemplo, el ius prohibendi se limita
a veinte afios, mientras que en las marcas éste es indefinidamente renovable. La duracion de estos
derechos de monopolio individuales es, sin duda alguna, una disposicion de politica de la competencia,
en cuanto que con ella se regulan las condiciones de libre concurrencia.

> Excluimos légicamente a la marca comunitaria implantada a partir del Reglamento (CE)
nim. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (doce, nim. L 11/1,
de 14 de enero de 1994) (en adelante Reglamento sobre la marca comunitaria), el cual, no obstante
y como es bien sabido, deja subsistentes todos los regimenes nacionales de marcas. Con el tiempo
se ha ido produciendo una paulatino relevo de marcas nacionales por comunitarias, pero no se
vislumbra cercana en el tiempo la sustitucion de una modalidad por otra.

10 Véase el art. 6.3 del Convenio de la Unién de Paris.
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a) El Tratado no resuelve la contradiccion derivada de la existencia
de un mercado unico 1y de la competencia a los Estados miembros para
legislar en materia de marcas 12 En concreto, el Tratado s6lo menciona
la expresion propiedad industriall3 una sola vez, sin afrontar el encaje
entre los derechos nacionales de marca y la existencia de un solo mercado
interior. So6lo la actividad legislativa posterior a la habilitacion del
art. 100 A (hoy art. 95) con miras al establecimiento del mercado interior
el 31 de diciembre de 1992 ha permitido regular —particularmente en
la Directiva de marcas— algunos de estos aspectos, pero la armonizacion
legislativa no ha sido ni rdpida ni necesariamente completa ¥y la con-
tradiccion estructural ha permanecido latente.

b) En Derecho comunitario, la regulacion de la competencia, segiin
ha sido interpretada historicamente por el Tribunal de Justicia, cumple
no so6lo el objetivo de perseguir el fortalecimiento de la competitividad
de la industria 15 0 un régimen que garantice que la competencia no serd
falseada 16 como es habitual en los derechos antitrust de corte nacional,
sino un objetivo adicional: coadyuvar a la plena integracion del mercado
europeo i7. Ello explica que los mismos principios juridicos aplicables a
la libre circulacion de mercancias de los arts. 28 y 30 del Tratado sean
igualmente aplicados o tenidos en cuenta a la hora de enjuiciar conductas
empresariales bajo el prisma de los arts. 81 y 82 18.

c¢) La tercera dificultad o particularidad estructural surge en relacion
con otra anomalia del Tratado: contrariamente a una opinién bastante
extendida, el mismo no contiene ningin precepto que prohiba a las

11 Concretado en: 1) el principio de libre circulacion de mercaderias; 2) la supresion de toda
restriccion cuantitativa o cualitativa a la importacién y exportaciéon de bienes, y 3) como complemento
juridico a todo ello, la prohibiciéon de que los Estados miembros adopten medidas nacionales (como
lo es una Ley de Marcas) que impliquen o permitan cualesquiera restricciones al comercio intra-
comunitario.

2 La atribucion de competencia es indirecta, a través del art. 30 tce (ex art. 36) y, en todo
caso, matizada, aun en un plano de principios generales, por la obligacién de respetar el principio
de libre competencia [art. 98 tce, ex art. 102.a)] y, a partir de 1989, los contenidos de la Direc-
tiva 89/104 cee del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximacion
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (poce, nam. L 40/1, 1989), en
adelante Directiva de marcas. Véase también el art. 10 tce (ex art. 5).

B Art. 30 tce (ex art. 36), sin regular, mas que en el plano general, la coexistencia de ambas
realidades. Por lo que al Derecho de la competencia se refiere, el Tribunal, en el asunto Sirena,
cit. nota 7, seiial6 especificamente que los arts. 81 tce (ex art. 85) y ss. no se ocupan de la propiedad
industrial y de su relacién con la competencia.

M Véase asunto C-317/91, tjce de fecha 30 de noviembre de 1993, Deutsche Renault c. Audi
(Rep. 1993, p. 1-6227).

15 Art. 3.1) TCE (ex art. 3).

16 Art. 3.g) TcE (ex art. 3).

17 Véase asunto 1icE Consten & Grunding, cit. nota 4; asunto 56/65, Tice de fecha 30 de junio
de 1966, Société Technique Miniére c. Maschinenbau Ulm GmbH (Rep. 1966, p. 337); asunto 6/72,
TiCE de fecha 21 de febrero de 1973, Europemballage Corporation y Continental Can c. Comision
(Rep. 1973, p. 215), y asunto 30/78, Tice de fecha 10 de julio de 1988, Distillers c. Comision (Rep.
1980, p. 2229). Quizas la sentencia correspondiente al asunto T-41/96, Tr1 de 26 de octubre de 2000,
Bayer ag c¢. Comision (Rep. 1996, p. 11-381), de ser confirmada por el TiCE, constituya un punto
de inflexién en esta linea tradicional de razonamiento.

18 Véase TICE Sirena, cit. nota 7.
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empresas adoptar unilateralmente decisiones o medidas que tengan por
objeto o efecto establecer restricciones a las importaciones y exporta-
ciones (los arts. 28 y 29 del Tratado no son disposiciones cuyos desti-
natarios sean las empresas sino los Estados miembros) y, por tanto, no
tienen ninguna obligacion directa de salvaguardar el principio de la libre
circulacion de mercancias 19

Esta ultima consideracion repugna a las instituciones comunitarias,
las cuales, por medio del Derecho de la competencia, tratan de prohibir
conductas que atentan contra la unidad del mercado, aun cuando, desde
otra perspectiva, quizas no alterarian el orden concurrencial.

Y toda esta situacion legislativa crea tensién entre los derechos de
marcas (ya lo hemos visto, de un cierto caradcter monopolistico y de carac-
teristicas territorializantes) y el Derecho de la competencia, que tiene
por misiones —precisamente— luchar contra los monopolios y también
contribuir a la creacion de un mercado unico.

Esta tension ha venido modelandose —en un ordenamiento de rasgos
pretonianos como es el comunitario— paulatinamente, partiendo de cero
y a base de sentencias del Tribunal de Justicia y de alguna aportacion
legislativa (fundamentalmente la Directiva de marcas ), creando unos
principios generales y unas soluciones concretas.

La solucion dada por la jurisprudencia ha sido —esquemadticamente
expuesta— la siguiente:

a) Las conductas de los titulares de marcas que, en base al ejercicio

de las facultades inherentes a las mismas, resultan en efectos contrarios
a la libre circulacion de mercancias y estan fundamentadas directamente
en una disposicion de la legislacion marcaria (por ejemplo, el ejercicio
de acciones judiciales por violacion de marca) han dado lugar a que el
Tribunal declare que la legislaciéon nacional en causa (en nuestro caso,
en el ejemplo dado, seria el art. 34 de la Ley de Marcas?2l) constituye
una medida de efecto equivalente prohibida por el art. 28 del Tratado.
Es decir, cuando se ha podido aplicar la técnica del art. 28, se ha acudido
a ella.

El supuesto paradigmatico resultaria de lo siguiente: el titular de una
marca francesa esgrime el ius prohibendi que le confiere la legislacion
francesa contra bienes comercializados por él o con su consentimiento,
digase en Italia, con la misma marca, pero ésta de nacionalidad italiana.

Conforme a la jurisprudencia, el titular de dos marcas paralelas en
distintos Estados miembros, aunque en el plano juridico sea titular de

9 Véase tr1 Bayer, cit. nota 17.

21 Véase infra al referirnos a la doctrina del consentimiento o del agotamiento comunitario
de los derechos de propiedad industrial, que constituyen la mayor aportacion de la Directiva en
cuanto a la relacion entre las dos categorias de derechos de que tratamos.

21 Nos referimos a la nueva Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre; en la Ley 32/1988,
de Marcas, sus versiones equivalentes son los arts. 30 y 31.
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dos derechos distintos, no puede ejercitar su derecho de marca si ha
comercializado él, o un tercero con su consentimiento, el producto en
otro Estado miembro 22 su ius prohibendi ya se ha extinguido, ya se ha
agotado.

Con esta técnica, conocida como doctrina del consentimiento o del
agotamiento comunitario del derecho de marca, se resolvid en tiempos tem -
pranos 23 la primera gran contradiccion o cuadratura del circulo derivada
de la coexistencia en el Tratado de derechos territoriales-nacionales y
de un solo mercado europeo. Posteriormente, fue codificada en la Primera
Directiva de Marcas2 y recogida en todos los ordenamientos naciona-
les 25.

De ahi que la norma del agotamiento comunitario del derecho de
marca sea, a pesar de su actual ubicaciéon en la Directiva de marcas,
mas propiamente un precepto en materia de libre circulaciéon de mer-
cancias que una disposicion sobre el Derecho de marcas.

b) Las demas conductas cuyo fundamento no es el simple ejercicic
unilateral de un derecho reconocido en la Ley de Marcas (y, por tanto,
susceptible de ser considerada una medida de efecto equivalente anulable
en base al art. 28 y el principio de la primacia del Derecho comunitario)
vienen siendo examinadas, en la medida de lo posible, a la luz de los
arts. 81 y 82 del Tratado.

Es decir, cuando se detecta una conducta que o bien afecta el libre
juego concurrencial o bien produce el efecto de compartimentar el mer-
cado, se acude a examinar si la conducta en cuestion, en la que intervienen
empresas, puede ser sancionable en el ambito antitrust.

Esta técnica juridica no es nueva ni exclusiva del Derecho comunitario.
En realidad, son los eecuu quienes han desarrollado histéricamente una
gran experiencia al respecto, si bien con algunas variantes respecto del
modelo europeo que merecen ser recordadas:

— La valoracion de la antijuricidad de las conductas se fundamenta
en la denominada rule of reason —o analisis fundamentalmente econo-
mico de la conducta— y no en planteamientos mayormente dogmaticos,
como los que ha empleado la Comisidon en esta materia, durante los prin-

2 En realidad, cualquier Estado parte del Espacio Econémico Europeo <ttg) Véase art. 2
del Protocolo y Anexo XVII.4, ambos del Tratado sobre el Espacio Econémico Europeo de 2 de
mayo de 1992.

23 Asunto 15/74, tice de fecha 31 de octubre de 1974, Centrapharm c. Sterling Drug Inc (Rep.
1974, p. 1147), y asunto 16/74, Tice de fecha 31 de octubre de 1974, Centrapharm c. Winthrop (Rep.
1974, p. 1183).

24 Véase art. 7.1 de la Primera Directiva de marcas, cit. nota 12, y el asunto C-355/96, tjce
de fecha 16 de julio 1998, Silhouette International c. Schmid Hartla Handelsgesellscheft (Rep. 1998,
p. 1-4799); asunto C-173/98, tjce de fecha 1 de julio de 1999, Sebago Inc. Ancienne Maison et fils
sS4y cB unic s4 c. Comision (Rep. 1999, p. 1-4103), y asuntos acumulados C-414/99 y 416/99, tjce
de fecha 20 noviembre de 2001, DavidoffLevis c. Tescoy otra.

25 Véase art. 36.1 de la Ley 17/2001, de Marcas, cit. nota 21.
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cipales anos de desarrollo de la misma y hasta tiempos recientes26. El
Tribunal de Justicia se ha caracterizado quizas por una mayor inclinaciéon
hacia el andlisis econémico.

— En Derecho norteamericano no existe la necesidad de perseguir,
mediante la regulacion anfitrust, la integracion de un mercado unico y
esta finalidad se ha hallado logicamente ausente de su corpus normativo,
mientras que ha sido una constante en el Derecho europeo.

— El nivel de experiencia acumulada en eeuu en el ambito judicial
es significativo; se ha contado desde 1988 con unas Guideliness especificas
en materia de derechos inmateriales. Actualmente, las 1995 Antitrust Gui-
deliness for the Licensing of Intellectual Property Rights constituyen una
fuente indudable de informacién. Por contra, la jurisprudencia de que
se dispone en Europa es escasa en la materia, como iremos viendo.

c) Habida cuenta la inicial falta de experiencia sustantiva en Europa

y habida cuenta de las complejidades estructurales anadidas a las que nos
hemos referido, hacia falta encontrar un sustento teérico para proceder
a la aplicacion del Derecho de la competencia a las conductas marcarias.
Se trataba también de salir al paso a otra objecidn inicial: como limitar
los derechos de maica cuando, segln la interpretacion tradicional del
art. 295 27, éste no habria permitido que sus disposiciones afectaran al
contenido y facultades de los derechos marcarios nacionales cuya com-
petencia recaia en los Estados miembros 28

El punto de partida en el analisis fue —y hoy continua siéndolo—
la distincion trazada histéricamente por el Tribunal —a caballo de los
arts. 28 a 30 y de los arts. 81 y 82 2y de modo artificioso, aunque crea-
tivo— entre la existencia y el ejercicio del derecho de marca y las doctrinas
subsiguientes del objeto especifico y la funcion esencial. E1 Tratado no

21 El proceso de reforma iniciado con el Reglamento de la Comisiéon (ce>2790/99, de 22 de
diciembre de 1999, sobre la aplicacion del art. 81.3 del Tratado a las categorias de acuerdos verticales
y practicas concertadas (doce, nim. L 336), en adelante Reglamento sobre acuerdos de cooperacién
vertical, y, singularmente, la Comunicacion de la Comision sobre directrices relativas a las restric-
ciones verticales (2000/C 291/01) relativa a los criterios de aplicacion del mismo, en adelante Comu-
nicacién sobre acuerdos de cooperacién vertical, suponen un giro radical en el enfoque metodologico
de la Comisién. A ello se unen, sin duda, los actuales trabajos sobre la modernizacion procesal del
Derecho de la competencia.

2] El presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados
miembros.

2S Aunque parece evidente que el propésito del art. 295 Tce (ex art. 222) —y mas teniendo
en cuenta su presumible origen en el art. 83 del Tratado sobre el Carbén y el Acero— no es ni
mucho menos preservar la vigencia de los Derechos nacionales, tales como el Derecho de marcas,
sino permitir un margen de flexibilidad politica suficiente 4 los Estados miembros en cuanto al
tipo de economia. La comparaciéon entre las versiones inglesa y espafiola del mencionado art. 295
TCE hace aiin mis evidente cuanto sefialamos.

27 Buena muestra de que se han venido aplicando principios muy parecidos en ambos ambitos,
por cuanto se trataba de: a) desarmar en parte a los derechos de marca, y b) conseguir limitar
sus efectos contarios a la plena integracién del mercado. La primera sentencia que se refirié a
la doctrina de la funcion esencial en e; entorno del art. 81 Tce (ex art. 85) fue el asunto en materia
de patentes (193/83), Tice de fecha 25 de febrero de 1986, Windsurfing International c. Comision
(Rep. 1986, p. 611), cit. en materia de patentes.
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afecta a la existencia de los derechos de marca, aunque su ejercicio de
éste s6lo es compatible con los arts. 81 y 82 (y 28 a 30) 3 si la conducta
marcaria en cuestion cumple con el objetivo especifico de los derechos
de marca y respeta lajuncion esencial de los mismos3L

Ambos conceptos —todavia hoy utilizados por la jurisprudencia— fue-
ron definidos por el TICE como sigue:

«En relacion con las marcas, el objeto especifico lo constituye, en par-
ticular, la garantia del propietario de la marca de que tiene el derecho exclu-
sivo a usar la marca con el fin de poner los productos protegidos por la
marca en circulacion por primera vez, y es por ello que se dirige a protegerle
contra competidores que pretendan obtener una ventaja gracias al estatus
y reputacion de la marca mediante la venta de productos que ilegalmente
lleva esa marcay» 32

«Con el objeto de establecer en excepcionales circunstancias el alcance
preciso que el derecho exclusivo concedido al propietario de la marca, debe
ser tenida en cuenta la funcion esencial de la marca, que es garantizar la
identidad del origen del producto que bajo esa marca llega al consumidor
o usuario finaly

Nos ocuparemos mas delante de analizar la aplicacion de estos prin-
cipios a los casos concretos.

d) Solucionadas las dificultades y temores iniciales mediante las téc-
nicas del agotamiento y del objeto especifico-funcional-esencial y rea-
lizada progresivamente la integracion del mercado interior, los derechos
de marcas han ido ganando en la jurisprudencia y practica comunitaria
una mayor consideracion. Si en sus sentencias mas pioneras como Sirena
o Hagg I 34los habia calificado de derechos de menor importancia y mere-
cedores de proteccion inferior, desde hace ya unos afios —concretamente
desde Hagg 7/ 33— es muy habitual que el tjce afirme que e/ derecho

30 La primera referencia a la distincion entre existencia y ejercicio se contiene en el asunto
Consten y Grundig c. Comision, cit. nota 4, al igual que el asunto Sirena, ci. nota 7, en el contexto
del art. 81 Tce (ex art. 85). Sobre otros derechos de propiedad intelectual y en el contexto de los
arts. 28 a 30 tcE (ex arts. 30, 34 y 36, respectivamente), asunto Deutsche Grammophon, cit. nota 4,
asunto 262/81, Coditel c. Ciné-Vog Films II, Tict de fecha 6 de octubre de 1982 (Rep. 1982, p. 3381),
y asunto 434/85, tice de fecha 3 de marzo de 1988, Alien & Hanburys c. Generics (UK) Ltd. {Rep.
188, p. 1245). IV Informe sobre la politica de la competencia, ap. 20.

31 sap de 28 de septiembre de 2001 de la Audiencia Provincial de La Coruiia.

32 Asunto Centrapharm c. Winthrop, cit. nota 23. Cursiva nuestra.

33 Asunto Hoffmann-La Roche, cit. nota 7. Cursiva nuestra. Véanse también asunto C-10/89,
tjce de fecha 17 de octubre de 1990, cn! Sucal c. Hag gf ag (Rep. 1990, p. 1-3711), en adelante
Ilag II; asunto 3/78, tjce de fecha de 3 de marzo de 1978, American Home Products (Rep. 1978,
p. 1245), y asunto C-349/95, tjce de fecha 11 de noviembre de 1997, F. Loendersloot Internationale
Expeditie c. George Ballantine & son Ltd., e interpretando la Directiva sobre marcas, el asunto C-39/97,
tice de fecha 29 de septiembre de 1998, Canon Kabushiki kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer (Rep.
1998, p. 1-5507), y el asunto C-517/99, tjce de fecha 4 de octubre de 2001, Merz and Krell c. Comision
(Rep. 2001, p. 1-6959), entre otros.

34 Asunto tjce Sirena, cit. nota 7. Asunto 192/73, tjce de fecha 3 de julio de 1974, Van Zuylen
Fréres v. Hag ag (Hag 1) (Rep. 1974, p. 731).

35 Asunto C-10/89, tjce de fecha 17 de octubre de 1990, cn! Sucal c. Hag gf ag (Hagg 1)
(Rep. 1990, p. 1-3711).
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de marca constituye un elemento esencial del sistema de competencia no
falseado que el Tratado pretende establecer36y se haya inclinado por una
valoracion mas ponderada de la legalidad de sus efectos y se vaya afron-
tando el andlisis de los derechos de marca sin el apriorismo de consi-
derarlos derechos necesariamente nocivos 37 o peligrosos, mayormente en
el nuevo contexto economicista del Derecho de la competencia.

Si se nos permite un simil quizas ilustrativo diriamos que pueden com-
pararse los derechos de marca —y, en general, de la propiedad indus-
trial— con las vacunas: son pequefias dosis de restricciones de la com-
petencia y de derechos territoriales que, en realidad, refuerzan el orga-
nismo de la competencia. Se trata de acertar en la dosis tolerable por
el organismo. Dicho de otro modo, los derechos de marca debida y natu-
ralmente ejercitados no deberian suscitar problemas de competencia arti-
ficiosos.

De discernir cuando ello es asi, y cuando no, nos ocupamos a con-
tinuacion analizando cada una de las conductas marcarias que hemos
anunciado al comienzo.

2. LA ACCION DE REGISTRAR UNA MARCA

Todo hace pensar que el registro originario de una marca constituye
manifiestamente una expresion pura del objeto especifico del derecho de
marca y que, como tal, es inatacable desde la perspectiva del Derecho
de la competencia.

Sin embargo, la accion de registrar una marca es susceptible de infrin-
gir el art. 82 cuando, desde una posiciéon de dominio y en circunstancias
excepcionales, se pretenda evitar que los competidores usen sus derechos
de marca con normalidad 38 En el asunto Osram 39la Comision considerd
que era abusivo por parte de la sociedad alemana Osram GmbH, en posi-
cion de dominio, registrar en Alemania la marca Airam, con el objeto
de evitar que su competidor finlandés oy Airam entrara en el mercado
aleman con dicha marca que le era propia.

No obstante, la regla general ha de ser que el simple hecho de regis-
trar una marca no constituye per se abuso de posicion de dominio. Asi
lo declard el Tribunal en crcra ¢. Renaultd0, sobre la base de la doctrina

3% Véanse también, entre otros, tjce Ballantines, cit. nota 33, y tjce Merz & Krell, cit. nota 33.

37 Posiblemente la sentencia correspondiente al asunto C-9/93, tjce de fecha 22 de junio de
1994, i1t Internationale Heiztechnick c. Ideal Standard (Rep. 1994, p. 1-2789), en adelante Ideal Stan-
dard, de que nos ocuparemos mas adelante, comparada con Sirena, una de las mas pioneras, sea
una buena muestra de esta evolucion.

38 Ademas de la proteccion que en su caso derivaria del art. 6 bis del Convenio de Paris para
el perjudicado por el registro.

¥ Decision de la Comisién ccie/cTE (IV/M.258).

41 Asunto 53/87, tjce de fecha 5 de octubre de 1988, cicra c. Renault (Rep. 1988, p. 6211).
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segun la cual el mero ejercicio del derecho no equivale tampoco a
abuso 41.

3. LANEGATIVA A CONCEDER UCENCIAS DE MARCA

Una negativa a licenciar una marca a favor de un tercero fruto de
un acuerdo entre dos o mas competidores recac normalmente dentro
del ambito de aplicacion del art. 81.1 y se halla prohibida por tratarse
de una practica concertada restrictiva de la competencia. Si ello forma
parte de un acuerdo de licencia o distribucion en exclusiva, hay que acudir
a sus propias disposiciones, que analizaremos mas adelante42

Las negativas unilaterales a licenciar derechos de propiedad intelectual
e industrial —relevantes s6lo en aquellos supuestos en que el licenciante
o licenciatario se hallan en una posicion de dominio— presentan una
probleméatica mucho mas compleja.

La decision sobre si conceder una licencia de marca parece que per-
tenece claramente al objeto especifico del derecho de marca y, por tanto,
su simple ejercicio no contravendria el art. 82. En materia de modelos
industriales, el tjce sostuvo esta posicion en Volvo c¢. VengdBen el sentido
de que a salvo de situaciones de discriminacion injustificada o imposicion
de precios abusivos, corresponde al titular decidir sobre la idoneidad
comercial de conceder una licencia de uso, puesto que a ¢l y s6lo a él
corresponde la titularidad de ese derecho44.

En materia de marcas no existen precedentes claros: en la resolucion
Der Griine Punkt45, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ha
sefialado, con base en Volvo c¢. Veng, que una interpretacion opuesta a
la libertad de conceder licencias de marca seria contraria al objeto espe-
cifico de estos derechos46y, desde luego, no es facil imaginar una situaciéon
en la que la mera negativa a licenciar una marca, aun por parte de una
empresa con poder de mercado, pueda considerarse contraria al art. 82.

4 Véanse asuntos acumulados 86/75, 96/75 y 51/75, tjce de fecha 15 de junio de 1976, emi
Records c. cas (Rep. 1976, p. 871), y asunto 24/67, tjce de fecha 29 de febrero de 1968, Parke Davis
& Co. c. Probel (Rep. 1968, p. 1-161).

4 Véase al respecto infra 5.

43 Asunto 238/87, tice de fecha 5 de octubre de 1988, Volvo c. Veng (Rep. 1988, p. 6211);
véanse también asunto C-23/99, tice Comision c. Francia, de fecha 26 de septiembre de 2000 (Rep.
2000, p. 1-7653), y asunto T-198/98, tr1 de fecha 16 de diciembre de 1999, Micro Leader c. Comision
(Rep. 1999, p. 11-3989), y asunto T-504/93, Tiercé Ladbroke c. Comision, Tr1 de fecha 12 de junio
de 1997 (Rep. 1997, p. 11-923). Segin ésta, el hecho de que exista un tercero dispuesto a pagar
un royalty razonable no significa que se esté en presencia de una discriminacién abusiva per se.

4 En términos equivalentes las Ansitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Porperty
Rights citadas y vigentes en EEUU.

45 Decision de la Comision Der Griine Punkt de 20 de abril de 2001 y en el asunto T-151/01,
y el auto del Presidente de fecha 15 de noviembre de 2001 Der Griine Punkt-Duales System Deutsch-
land AG c. Comision (Rep. 2001, p. 11-0001); en este asunto, la empresa titular de la marca sostiene
que la decision de la Comisién equivale a una licencia obligatoria de marca.

46 Citada en nota anterior. Véase parrafo 182 del auto citado.
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Existen seguramente ademas otras cuatro razones que apoyan esta
conclusion especificamente en el Ambito marcario:

a) En primer lugar, no debe olvidarse que el art. 21 del acuerdo
adpic 47 prohibe en principio, y contrariamente a lo que sucede con otros
derechos de propiedad industrial, las licencias forzosas de marcas 48

b) En segundo lugar, que no parece facil asimilar la titularidad de
un derecho de marca con una situacion monopolistica49: normalmente,
sera posible competir con una marca distinta3.

¢) En tercer lugar, el propio Derecho de marcas regula la deno-
minada excepcion de uso legitimo o fair use |[véase el art. 6.1.c) de la
Directiva sobre marcas| que de facto equivale a una licencia implicita por
la que todos los competidores que tengan la necesidad y el interés legitimo
de usar la marca de un tercero (por ejemplo, a efectos de designar el
destino de piezas de recambio) estin de iure autorizados a hacerlo en
los términos del citado art. 6.l.c). Los limites a este precepto han sido
analizados en las resoluciones Christian DiorSly BMW c. Deenik >2 del
TICE.

d) En cuarto lugar, el propio Tribunal, en sus sentencias sobre
remarcado de productos ha establecido una suerte de /icencia obligatoria
al permitir a terceros distribuidores (paralelistas) sustituir la marca con
la que el producto esta originariamente identificado por aquella otra con
que el mismo producto es comercializado en otro Estado miembro, cuan-
do concurren circunstancias que hacen necesaria tal sustitucion. De estos
supuestos nos ocupamos mas adelante en este trabajo 3.

Sin embargo, las controvertidas sentencias del tpi del tjce conocidas
como M a gill—y la reciente y seguramente mas polémica Decision /ms

47 Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio de 15 de abril de 1994 (boe, suplemento, num. 20, de 24 de enero de 1995). Sobre su
efecto a nivel comunitario, véase asunto C-89/99, tjce de fecha 13 de septiembre de 2001, Schie-
ving-Nijstad vof c. Robert Groeneveld (Rep. 2001, p. 1-5851), y asuntos acumulados C-300 y 329/98,
tjce de fecha 14 de diciembre de 2000, Parfums Christian Dior c. tuk Consultancy y otros (Rep.
2000, p. 1-11307).

48 Véase asimismo su art. 40.2 para las licencias conjuntas obligatorias y, como contrapunto,
el principio general contenido en el art. 8.

% Procede recordar que la mera titularidad de un derecho de marca no confiere a su propietario
una posiciéon de dominio. Véase supra nota 7. Esta debe s6lo analizarse a la luz de la concurrencia
de las circunstancias de hecho y de derecho descritas en la jurisprudencia del TICE: véase parti-
cularmente el asunto 27/76, TICE de fecha 14 de febrero de 1978, United Brands c. Comisién (Rep.
1978, p. 207).

3 No nos estamos refiriendo en este capitulo a las marcas colectivas o de garantia, que son
objeto de estudio en 11 infra.

5l Sentencia cit. nota 47.

32 Asunto C-63-97, TICE de fecha 23 de febrero de 1999, bmw c. Ronald Karel Deenik (Rep.
1999, p. 1-905). Véase también, en cierto modo, la reciente sentencia asunto C-2/00, TICE de fecha
14 de mayo de 2002, Héterhoff c. Friesleben.

8 Véase infra 15.

% Asuntos acumulados T-70/89 y T-76/89, tpi de fecha 10 de julio de 1991, bbc c. Comision
(Rep. 1991, p. 11-535) y itp ¢. Comision (Rep. 1991, p. 11-575), conocidos por Magill II, y asuntos
acumulados C-241/91 y C-242/91, tjce de fecha 6 de abril de 1995, rte & itp ¢. Comision (Rep.
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Health de la ComisionS y aun ciertas interpretaciones de Der Griine
Punkt3%— permiten algun resquicio a considerar, si quiera en el plano
teorico, que la negativa a licenciar una marca bajo circunstancias muy
especiales pueda infringir el art. 82. En Magill, los derechos de autor
en causa eran indispensables para lanzar un nuevo producto para el cual
existia demanda potencial. Las circunstancias de ims Health son menos
extremas57, pero igualmente entroncan con el concepto de essencial faci-
lity o instalacion basica, es decir, acceso a bienes que se consideran indis-
pensables para competir. Evidentemente, la cuestion no es pacifica.

El art. 82 puede verse vulnerado no unicamente por estos supuestos
de negativa a licenciar, sino mas tipicamente por hacerlo en forma abusiva
o discriminatoria o por practicas de subordinacidén (tie-in) a otras pres-
taciones. Podemos destacar al respecto la decision de la Comision en
el asunto MicrosoftS8 por conceder licencias en forma discriminatoria a
su competidor Sun Microsystems. De otras practicas abusivas nos encar-
garemos en el ap. 5 siguiente in fine.

5. LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE LICENCIA

Los contratos de licencia de marca son susceptibles de analisis bajo
el prisma del art. 81 del Tratado —como acuerdos que son— por dos
razones: ya sea porque tienen por objeto restringir la competencia en
el mercado comun 59 ya sea porque producen tal efecto, lo que normal-
mente viene determinado por su contenido contractual y por el contexto
economico de las partes y de la licencia®l.

La importancia de este tipo de contratos ha conllevado que no solo
la jurisprudencia se haya ocupado de los mismos, sino que exista ademas
un complejo entramado legislativo al que deben sujetarse, del que nos
ocuparemos. El Derecho de la competencia limita la capacidad del titular
de la marca y le impone determinadas condiciones en el momento de
conceder licencias: cuales sean éstas depende de la normativa aplicable.
Debe sefialarse que gran parte de la doctrina desarrollada en torno a
los contratos de licencia —que constituye la piedra angular de la relacion
entre las marcas y el ordenamiento antitrust— resulta también sumamente
ilustrativa a la hora de enjuiciar otros comportamientos marcarios.

1995, p. 1-743), conocida por Magill /, en el ambito de los derechos de autor, y en la cual, no
obstante, el TICE enfatiz6 que existia una situaciéon de monopolio defacto.

55 Decision de la Comision ndc HealthliMS Health (asunto comp D3/38004) relativa a la aplicacion
del art. 82, TCE de 3 de julio de 2001, suspendida provisionalmente por auto por el Presidente
del tpi, asunto T-184/01R, tpi de fecha 10 de agosto de 2001.

56 Cit. nota 45.

57 Véase también asunto tr1 Tiercé Ladbroke,aX. nota 43, a efectos de ilustrar la problematica.

8 XXVII Informe sobre la politica de competencia.

3 Este es un concepto objetivo y no subjetivo: algunas cliusulas son anticompetitivas per se,
con independencia de la intencion de las partes.

6 Véase asunto TicE Technique Miniére, cit. nota 17.
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Existe una clasificacion inicial que ha de permitirnos concretar a qué
bloque normativo acudir fundamentalmente:

A. Contratos de licencia sujetos ala regla de minimis

Conforme es bien sabido, la aplicacion del art. 81 del Tratado requiere
que la conducta anticompetitiva en causa pueda afectar al comercio entre
los Estados miembros. La practica del Tribunal y de la Comision ha exclui-
do del ambito de aplicacion del art. 81 a todos aquellos contratos que
por su escasa significacion economica no afectan al comercio intracomu-
nitario. Los supuestos que se benefician de este régimen han sido codi-
ficados en diversas Comunicaciones de la Comision, siendo la ultima de
ellas de diciembre 2001 61 Seglin la misma, los contratos de licencias entre
empresas situadas en un mismo nivel de la cadena de produccion o comer-
cializacion (acuerdos horizontales), cuando las cuotas de mercado de las
empresas participantes no superen el 10 por ciento y, en los acuerdos
verticales, cuando la respectiva cuota de mercado no supere el 15 por
ciento, quedan excluidos, en términos generales, del analisis bajo el prisma
del art. 8162

A destacar que, en el supuesto de que el contrato de licencia contenga
restricciones graves de las denominadas hard core, deja de aplicarse la
regla de minimis y a tener en cuenta también la existencia de reglas par-
ticulares para la valoracion de los supuestos en que los contrarios forman
parte de una red de distribucion y de los efectos acumulativos sobre la
competencia que de ello se derivan 3.

El beneficio de la regla de minimis no implica la exclusion de la apli-
cabilidad de los regimenes nacionales de la competencia M

6l Comunicacién de la Comisién sobre acuerdos de menor importancia que no restringen la
competencia de manera apreciable por el art. 81.1 tce, en adelante Comunicacion de minimis, de
20 de diciembre de 2001.

@ Lapresente Comunicacion sustituye a la anterior de 9 de diciembre de 1997, pocke, nim. L-372,
cuyos umbrales eran respectivamente del S por 100 y del 10 por 100. Es conveniente, no obstante,
analizar con detenimiento la Comunicacién, puesto que son diversos los requisitos a analizar y los
supuestos. Presumiblemente, sustituye también a los aps. 8 a 11 de la Comunicaciéon sobre res-
tricciones verticales, cit. nota 26.

@ Véase Comunicacion de minimis citada en nota 61, asi como asunto C-234/89, tict de fecha
28 de febrero de 1991, Delimitis c. Henniger Braun (Rep. 1991, p. 1-395); asunto 214/99, tjce de
fecha 7 de diciembre de 2000, Neste Markkimoninti (Rep. 2000, p. 1-11121) y asunto T-25/99, rtice
de fecha S de julio de 2001, Roberts & Roberts c. Comision (Rep. 2001, p. 11-1882).

64 Véase, no obstante, el art. 1.3 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia
(80, nim. 170, de 18 de julio de 1989).
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B. Contratos de licencia de marca celebrados entre operadores
ECONOMICOS SITUADOS EN UN MISMO NIVEL DEL MERCADO
(ACUERDOS HORIZONTALES O ENTRE COMPETIDORES REALES
O POTENCIALES 65)

Estos acuerdos se rigen directamente por las disposiciones de los
arts. 81.1 y 81.3, lo que sustancialmente requiere la valoracién de los
efectos de la licencia aplicando la rule ofreason.

Son de destacar, en el contexto de la nueva politica de analisis mas
econdémico que lleva a cabo la Comision, la publicacién en enero de 2001
de la Comunicacion sobre las directivas de aplicabilidad del art. 81 a
los acuerdos horizontales 66; el Reglamento de acuerdos de especializa-
cion67, y el Reglamento de acuerdos de I+D 6 ambos de noviembre
de 2000, que se aplican a determinados acuerdos de naturaleza horizontal.
Puede también resultar aplicable el Reglamento sobre contratos de trans-
ferencia de tecnologia®. Nos ocuparemos someramente de las licencias
sometidas a este régimen juridico mas adelante 1), pero cabe tener en
cuenta que cuanto diremos a continuaciéon sobre las licencias verticales
puede en cierto modo resultar util en el contexto de las licencias hori-
zontales.

C. CONTRATOS DE LICENCIA DE MARCA CELEBRADOS ENTRE OPERADORES
ECONOMICOS SITUADOS A NIVELES DISTINTOS DEL MERCADO
(ACUERDOS «VERTICALES»).

El régimen juridico aplicable a este tipo de licencias es muy diverso.

Si la licencia de marca constituye un convenio accesorio 7l a un acuerdo
vertical (por ejemplo, una cesién de uso de la marca en el contexto de

@6 Véanse el art. 1.a) del Reglamento sobre restricciones verticales, cit. nota 26; Comunicacion
sobre restricciones verticales, ap. 26, cit. nota 26, y Comunicacion de la Comision sobre directrices
sobre la aplicabilidad del art. 81 del Tratado ctc a los acuerdos de cooperacion horizontal de 6
de enero de 2001 (doce, nim. C 3/02), en adelante, Comunicaciéon sobre los acuerdos de cooperaciéon
horizontal, ap. 140.

66 Comunicacion sobre los acuerdos de cooperacién horizontal, cit. nota 65.

67 Reglamento (CE) nim. 2658/2000 de la Comision, de 29 de noviembre de 2000, relativo a
la aplicacion del ap. 3 del art. 81 del Tratado a determinadas categorias de acuerdos de especia-
lizacidon, doce, num. L 304/3.

68 Reglamento (ce) nim. 2659/2000 de la Comision, de 29 de noviembre de 2000, relativo a
la aplicaciéon del ap. 3 del art. 81 del Tratado a determinadas categorias de acuerdos de investigacion
y desarrollo, poce, num. L 304/7.

® Véase 5.9. Nos ocupamos alli de los mismos, por razones metodolégicas.

M Véase infra 11.

7l Indudablemente, determinar el cardcter accesorio de un derecho no es tarea facil. Tampoco
existen parametros legales para ello. La importancia de la marca cedida o las condiciones con-
tractuales bajo las que se licencia han de permitir el adecuado encuadramicnto del contrato: una

maraca fuerte puede excluir el cardcter accesorio de su licencia.
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un contrato de franquicia)72 el régimen juridico aplicable vendra deli-
mitado del siguiente modo:

1) Si el acuerdo vertical se celebra entre un suministrador 7B cuya
cuota de mercado no excede del 30 por ciento 74 no contiene ninguna
de las restricciones denominadas hard core By se cumplen otros pre-
supuestos 74 la licencia de marca contenida en el acuerdo se considera
automaticamente exencionada en virtud del Reglamento sobre restric-
ciones verticales y no es necesario proceder a su analisis en los términos
del ap. 3 del art. 81, siempre que la licencia accesoria de marca no contenga
restricciones que excedan los limites impuestos al propio acuerdo ver-
tical 77

2) Si la cuota de mercado es superior al 30 por ciento o las con-
diciones del art. 5 del Reglamento no se cumplen, el acuerdo —y con
¢l la licencia de marca— deben ser objeto de evaluacion a la luz de los
efectos que producen sobre la competencia By se hallan sujetos a posible
investigacion y valoracion por parte de las autoridades de defensa de
la competencia, aunque no existe presuncion de ilegalidad ®. No es nece-
saria su notificacion a la Comision &).

3) Si el acuerdo contiene alguna restriccion hard core 8l, deberia
obtenerse una exencién individual del art. 81.3 del Tratado, aun cuando
normalmente no sera concedida.

Si la licencia de marca constituye un convenio accesorio 8 a un contrato
de transferencia en exclusiva de tecnologia & (es decir, a una licencia exclu-
siva de patente, know-how o mixta de ambos) celebrado entre dos empre-

T Véase en particular los aps. 30 a 38 de la Comunicacién sobre restricciones verticales, cit.
nota 26.

B En el caso de acuerdos de compra exclusiva, la cuota de mercado a tener en cuenta es
la del comprador (art. 3.2 del Reglamento sobre restricciones verticales, cit. nota 26).

A Art. 3.1 del Reglamento sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

5 En términos generales, fijacion de precios, compartimentacion de mercados y ciertas res-
tricciones en contra de distribucién selectiva. Véase el art. 4 del Reglamento, cit. nota 26, para
mayor detalle.

7 Véase art. 5 del Reglamento sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

7l Art. 2.3 del Reglamento sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

B Véase entre otros ap. 9 del Reglamento sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

D Véase ap. 62 de la Comunicaciéon sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

8 Véase ap. 63 de la Comunicacion sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

8l Véase art. 4 del Reglamento sobre restricciones verticales, cit. nota 26.

8 Véase también el comentario en la nota 71.

8 Véanse sexto considerando y arts. 1.1 y 5.1.4 del Reglamento sobre contratos de transferencia
de tecnologia, Reglamento ce 240/96 de la Comisién, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicacién
del ap. 3 del art. 85 del Tratado a determinadas categorias de acuerdos de transferencia de tecnologia,
doce, nim. L 31/2, en adelante Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnologia. Actual-
mente en fase de revision. Véase el Informe de evaluacién al mismo publicado por la Comision
en diciembre de 2001, cit. nota 1. El Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnologia
es, por asi decirlo, el ultimo vigente de los Reglamentos de la «antigua escuelay — mas formalista
y menos orientada econémicamente— imperante hasta la publicaciéon del Reglamento sobre res-
tricciones verticales, cit. nota 26.
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sas®y con fines industriales&, en tal caso la licencia de marca, en lugar
de regirse por el Reglamento sobre restricciones verticales y su Comu-
nicacion, se halla sujeto al Reglamento sobre contratos de transferencia
de tecnologia de 1996.

No obstante, la Comisiéon ha expresado que el Reglamento es ftil
asimismo para valorar acuerdos que quedan fuera de su d&mbito de apli-
cacion &.

Conviene destacar que este tipo de licencias accesorias de marca se
benefician, en términos generales, de una cierta mayor permisibilidad
en cuanto a la exencion de algunas clausulas restrictivas de la competencia
que, en otros regimenes y singularmente el instaurado por los arts. 4
y 5 del Reglamento sobre restricciones verticales, pueden ser mas estric-
tos. A continuacion enumeramos algunas de las restricciones exencio-
nadas por el Reglamento de 1996:

1) La obligacion del licenciante de no otorgar licencias a terceros
en el territorio objeto de la licencia y de abstenerse él mismo de explotar
la tecnologia cedida en licencia, asi como la obligacion inversa del licen-
ciatario de respetar el territorio exclusivo del licenciante o el de otros
licenciatarios (clausulas de exclusiva).

2) La obligacion del licenciatario de abstenerse de llevar a cabo ven-
tas activas y, con ciertos limites&8, ventas pasivas, en territorios reservados
a otros licenciatarios.

3) La obligacion del licenciatario de utilizar inicamente la marca
o presentacion del licenciante.

4) La prohibicion al licenciatario de ceder la licencia o sublicenciar
sus derechos.

Se hallan, por el contrario, prohibidas (clausulas negras o grises, segin
los casos) las clausulas de reparto de clientela, de field-of-use o sector
de aplicacion, las limitaciones cuantitativas, fijacion de precios, obliga-
ciones de no competencia, clausulas de subordinacién o ftie-in y otras.

Si nos hallamos ante una licencia pura de marca (asi como ante una
licencia accesoria a un acuerdo vertical o a un contrato de transferencia
de tecnologia, que no puedan beneficiarse, respectivamente, del Regla-

84 Aunque no es necesario que se hallen en una relacion vertical, pudiendo también celebrarse
entre competidores reales o potenciales.

8 Véanse arts. 1.1 y 10.10 del Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnologia, cit.
nota 83. Se excluyen la distribucion y las licencias multilaterales.

8 Véase la Decision Sicasov (99/66), doce, nim. L 4/27,y el art. 3.2 del Reglamento.

87 Las exenciones citadas se hallan sujetas a determinados limites temporales, que varian en
funcion del tipo de acuerdo y de la parte (licenciante o licenciatario obligada). Para mayor detalle,
véanse los aps. 2 y 3 del art. 1del Reglamento, cit. nota 83.

8 Sujeto a limitaciones temporales y salvaguardando los derechos de los free riders y de los
usuarios finales. Véanse los aps. 2, 3 y 4 del art. 1y los puntos @) y b) del ap. 3 del art. 3 del
Reglamento, cit. nota 83.

89 El Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnologia es complejo y casuistico, por
lo que debe ser objeto de atento anadlisis antes de celebrar cualquier acuerdo que recaiga bajo su
orbita aplicativa.
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mentd sobre restricciones verticales o del Reglamento sobre contratos
de transferencia de tecnologia9), el contrato de licencia se halla sujeto
al régimen general del art. 81.3 91

El art. 81 sera aplicable en dos supuestos: 1) si la concesion de la
licencia en si misma tiene por objeto o efecto restringir el juego de la
competencia en el mercado comun 9% o 2) si su contenido contractual
engloba clausulas que presentan igual objeto o efecto9B. En ambos
supuestos es necesario emprender un proceso de analisis antitrust.

El punto de partida en el andlisis serd siempre la jurisprudencia del
tjce relativa a la distincidon entre existencia y ejercicio del derecho de
marca% a que hemos aludido y que constituye la doctrina general: la
posibilidad de licenciar una marca es un derecho inherente a la existencia
de la marca en si misma, pero su ejercicio Unicamente es compatible
con el art. 81 (y con el art. 82) si: 1) la licencia no va mas alla del objeto
especifico % del derecho de marca (es decir, no persigue mas que poner
los productos en circulacién en el mercado por primera vez y no tiene
por objeto o efecto restringir la competencia o constituir un medio de
gjecutar una practica colusoria%), y 2) los términos de la licencia respetan
lajuncion esencial9l del derecho de marca (es decir, garantizar la iden-
tidad de origen del producto y no, de nuevo, restringir la competencia).

Sobre esta cuestion del objeto y el efecto anticompetitivos se ha man-
tenido tradicionalmente que el tjce adoptd una postura muy restrictiva
respecto de la legalidad concurrencial de las licencias de marcas. La posi-
cion tradicional seria que las licencias de marcas en tanto en cuanto que

9 Es posible que, mediante el proceso de revision del Reglamento sobre contratos de trans-
ferencia ahora en marcha, los contratos de licencia pura de marca sean también incluidos en un
nuevo Reglamento mas generalista, al modo del Reglamento sobre restricciones verticales.

91 En todos estos casos, no obstante, tanto la Comunicacion sobre restricciones verticales, cit.
en nota 26, como la Comunicaciéon relativa a acuerdos de cooperacion horizontales, cit. nota 65
(dependiendo de la posicion de las partes en la cadena de producciéon o de distribucién), pueden
ser ilustrativos. Aunque la Comunicaciéon sobre restricciones verticales es, estrictamente hablando,
unicamente aplicable a acuerdos verticales, tal y como se encuentran definidos por el Reglamento,
excluyendo por tanto las licencias puras de marca (véanse sus puntos 32 y 34), sus contenidos vy,
en particular, los criterios para valorar los casos individuales de acuerdos verticales, contenidos en
los puntos 100 a 229 de la Comunicacion, pueden ser relevantes para evaluar individualmente licencias
de marcas verticales no cubiertas por ninguna de las exenciones por categorias. También puede
resultar ilustrativo el art. 2.1 del Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnologia, cit.
en nota 83, segin parece inferirse del considerando 18 del mismo.

® Véase asunto tice Sirena, cit. nota 7, y aunque no se trate formalmente hablando de un
supuesto de licencia sino de cesién, asunto Consten y Grunding, cit. nota 4.

B Véase, a modo de resumen, Informe de Evaluaciéon de la Comision sobre el Reglamento
sobre contratos de transferencia de tecnologia, ap. 39, cit. nota 1. Téngase en cuenta también que,
a menudo, el contenido de la licencia permitira determinar el objeto a efecto del conjunto del
contrato, por cuya razén no es siempre posible analizar el contrato en dos bloques estancos: objeto
o efecto y clausulado.

9 Véase supra 2.6.c).

9% Véase supra nota 32.

% Asunto tice Consten y Grundig, cit. nota 4, y asunto 28/77, tice de fecha 20 de junio de
1978, Tepea bvc. Comision (Rep. 1978, p. 1-1391).

97 Véase supra nota 33.
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con ellas pueden impedirse las importaciones de productos son contrarias
al art. 81, bajo la doctrina de la Sentencia Sirena de 1966:

«El art. 85 (actual art. 81) del Tratado es aplicable en la medida en
que los derechos de marca son utilizados para impedir importaciones de
productos con origen en diferentes Estados miembros, y que ostentan la mis-
ma marca, en virtud del hecho de que los propietarios la han adquirido,
u ostentan el derecho a usarla ", tanto a través de acuerdos entre ellos como
a través de acuerdos con tercerosy.

Sin embargo, en nuestra opinidon, la Sentencia Sirena asi interpretada
no es representativa. Puede sefialarse que se limita a constatar la primera
premisa: si hay acuerdo (y lo hay en toda cesiéon o licencia, nos dice);
es decir, base consensual suficiente para aplicar el art. 81, algo que en
1966 no tenia ni mucho menos por qué estar claro.

Por ello, los términos de Sirena son en si mismos insuficientes para
dictaminar que toda licencia de marca, por si, cae dentro del alcance
del art. 81.

De modo similar, en Consten y Grunding 10 (1971), el Tribunal ya
requirié, ademas del acto de cesion de la marca (primer presupuesto),
la concurrencia de un elemento adicional de concertacion anticompetitiva,
lo volvid a constatar en Tepea I0l y, recientemente, en Ideal Standard
(1994) ha confirmado sin lugar a dudas esta postura:

«.. la regla y la sancion que la acompaiia no puede ser aplicada meca-
nicamente a cada transmision. Con anterioridad a que la cesion de una
merca sea considerada que tiene un efecto prohibido bajo el art. 85 (actual
art. 81), es necesario analizar el contexto, los acuerdos que subyacen con
la transmision, la intencion de las partes y la contraprestacion de la
cesiony .

Esta es la norma incluso en aquellos supuestos en que la licencia
—salvo que existan acuerdos solusarios subyacentes— es concedida para
uno o mas Estados miembros a diversos licenciatarios y el propietario
mantiene la titularidad en otro u otros. La particion del mercado resul-
tante de esta situacion es una consecuencia ratural del actual estado de
desarrollo del Derecho de marcas y es conforme con las doctrinas del
objeto especifico 'y de lafuncion esencial. El efecto anticompetitivo principal
(la particién del mercado comun) ha sido anulado mediante la doctrina
del agotamiento comunitario del derecho de marca 18, actualmente codi-

98 Véase nota anterior.

99 Referencia especifica a licencias.

lim Cit. nota 4.

101 Asunto TicE Tepea, cit. nota 96. Se trataba de una licencia de marca exclusiva acompafada
de una prohibicion de exportacién.

12 Asunto t.ice Ideal Standard, cit. nota 37. Cursiva nuestra.

18 Véase supra 2.6.a) y también asunto Ballantines, cit. nota 33, en que el Tribunal seiala
que el art. 30 tce (ex art. 36) y el art. 7.1 de la Directiva comunitaria sobre la marca persiguen
un mismo objetivo.
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ficada en el art. 7.1 de la Directiva sobre marcas 14 Esta norma no existia
en los primeros analisis de las licencias y cesiones de marcas, lo que
bien puede explicar las mayores reticencias que inicialmente generaban
aquellas figuras juridicas.

El art. 81 se infringira, por tanto, no per se, sino solo si la licencia:
1) por la manera en que se ejerce (concertadamente), o 2) por sus dis-
posiciones contractuales, produce o puede llegar a producir efectos anti-
competitivos, lo que requiere siempre una valoracion de sus contenidos
y del contexto econémico de las partes y del acuerdo.

Nos ocupamos a continuacién de la legalidad de estos contenidos a
la luz del art. 81.1 y también de la posibilidad de que algunas clausulas
sean objeto de exencion al amparo del art. 81.3 )5

1) Licencias no exclusivas: una licencia no exclusiva (es decir, aquella
en que ni licenciante ni licenciatario se reservan para si o para otros
licenciatarios territorios determinados) no suscita por lo general cues-
tiones de competencia I dicho de otro modo, es una conducta plena-
mente incardinada en el objeto especifico y la funcion esencial de todo
derecho de marca. So6lo si contiene otras clausulas restrictivas (de las
que nos ocupamos mas adelante) que pueden afectar a la libre concurren-
cia o se celebran en un entorno de posicion dominante es posible un
analisis bajo la optica antitrust.

il) Licencias exclusivas', este tipo de acuerdos implican que el titular
de la marca se obliga a: 1) no usar la marca licenciada él mismo, y/o
2) no licenciarla a terceros, todo ello en un determinado territorio con-
ferido al licenciatario.

Aunque prima facie esta conducta puede presentar rasgos aparente-
mente anticompetitivos (la exclusion de terceros), lo cierto es que la exclu-
sividad es a menudo necesaria para explotar con suficientes garantias
de éxito los derechos cedidos y constituye habitualmente un factor pro-
competitivo (siempre a salvo de su otro contenido contractual o de que
produzca anticompetitivos en el mercado) li7. Ello implica que debe pro-
cederse a un analisis del contrato bajo la rule ofreason UR

14 Aunque pueda ser discutible, se ha asumido que la concesién de una licencia equivale a
consentimiento para los fines del art. 7.1 de la Directiva comunitaria sobre la marca. Asi se infiere
del asunto Ideal Standard, cit. nota 37, y viene apoyado en asunto Centrafarm c. Sterling Drug, cit.
nota 23; asunto 258/78, tice de fecha 8 de junio de 1982, Nungesser c. Comision (Rep. 1982, p. 2015),
en adelante Nungesser. Respecto al consentimiento en el contexto de licencias obligatorias de patente,
véase la sentencia asunto 18/84, tice de fecha 9 de julio de 1985, Pharmon c. Hoechst {Rep. 1985,
p. 2281).

166 Conviene recordar que el art. 40 del acuerdo apric faculta expresamente a sus Estados
parte a legislar sobre los efectos anticompetitivos que las licencias de derechos de propiedad inte-
lectual (incluyendo la propiedad industrial) pueden causar.

16 Véase la Decision Schlegell crio, 1984. cMLR, 179.

107 Un licenciatario puede no siempre estar dispuesto a aceptar el riesgo econémico que supone
explotar una licencia no exclusiva.

IK De hecho, este tipo de clausulas de exclusividad abierta se hallan implicitamente autorizadas
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Esta es la postura que la Comision adoptdé en Campan k§ Moose-
head/Whitbread Wy puede ser inferida de las Sentencias Nungesser 1l y
Coditel 11112 del Tribunal —caracterizado por una progresiva flexibili-
zacion en sus planteamientos— y finalmente del Reglamento sobre res-
tricciones verticales 113.

Sin embargo, en algunos acuerdos horizontales, la exclusiva puede tra-
ducirse en un reparto de mercados o de clientes (especialmente en aque-
llos supuestos en que la exclusiva tiene caracter reciproco: licencias cru-
zadas o unilaterales o licencias que excluyen a los proveedores que com-
piten con el licenciatario y otras situaciones analogas), en cuyos casos
se consideraran anticompetitivas.

iii) Prohibicion de exportar a otros paises del Espacio Economico Eu-
ropeo M4en los que no ha sido concedida la licencia: esta clausula no serd
normalmente exencionable bajo el art. 81.3, puesto que equivale a una
proteccion territorial absoluta 115 que no se justifica por razones de tipo
econémico y que —en la interpretacion dada por el tjce a los conceptos
de objeto especifico y funcion esencial— excede de su ambito.

1v) Compromiso por parte del licenciante de impedir a otros licencia-
tarios o terceros efectuar importaciones paralelas en el territorio del licen-
ciatario: tampoco este tipo de clausulas seran normalmente excenciona-
bles 116, puesto que se consideran manifiestamente ajenas al objeto espe-
cifico de los derechos de marca (la primera comercializacion en el eee).

v) Prohibicion de emprender ventas activas fuera del territorio licen-
ciado'. estas clausulas han de considerarse normalmente excencionables
atendiendo a la practica de la Comision 117 y los principios que rigen
los acuerdos verticales.

En lo que se refiere a impedir las ventas pasivas, puede tenerse en
cuenta analdégicamente lo dispuesto en el art. 4.5) del Reglamento sobre

en los acuerdos verticales en los que las cuotas de mercado no superen el 30 por ciento y parece
que no han de merecer una valoracion hostil en los contratos en que se exceda este umbral.

100 Decision Campari (78/253), poce, nam. L 70/69, 1998.

110 Decision Mooshead (90/180), poce, nim. L 100/32, 1990. El acuerdo exencionado también
concedido a través de una licencia de know-how para fabricar cerveza canadiense Mooshead en
el Reino Unido. Withbread, el licenciatario, era asimismo un productor de cerveza y el acuerdo
fue considerado por tanto de caracter horizontal.

111 Véase la Sentencia del tice Nungesser, cit. nota 104, y el concepto en primer lugar desarro-
llado de las licencias abiertas excluidas del art. 81.1 como concepto opuesto a licencias con proteccion
territorial absoluta. Se trataba de un supuesto de derechos sobre la proteccién de variedades vegetales.

112 Asunto 262/81, tjce de fecha 6 de octubre de 1982, Coditel sa c. sa ciné-Vog (Coditel 1)
(Rep. 1982, p. 3381).

13 Aunque no aplicable, como se ha expuesto, a licencias puras de marcas.

14 Los articulos del Tratado ece equivalentes a las disposiciones de los arts. 81 y 82 tce (antes
arts. 85 y 86) son los arts. 53 y 54.

115 Véase, por analogia, el art. 4.5) del Reglamento sobre restricciones verticales.

116 Véase la Decision Velcro/Aplix (85/410), poce, nam. L 233/22.

117 Véase Decision Campari, cit. nota 109, y Decision Moosehead/Whitbread, cit. nota 110.
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restricciones verticales 118 En lo que se refiere a las ventas a través de
Internet, es importante considerar el parrafo 51 de la Comunicacion sobre
restricciones verticales, asi como lo razonado por la Comisién en Yves
Saint Laurent119,

vi) Determinacion de precios de venta: aunque pueda parecer hasta
cierto punto /ogico que el precio de los productos bajo marca licenciada
sean establecidos por el titular de la misma, es claro que, en consonancia
con los principios del Derecho comunitario 120, cualquier disposicion o
practica contractual que permita al licenciante fijar o controlar los precios
de venta no es susceptible de resultar exencionada.

vii) Clausulas sobre control de calidad: normalmente, las clausulas
justificadas sobre control de calidad (por ejemplo, limitaciones sobre los
ingredientes clave que pueden ser usados en la fabricaciéon de los pro-
ductos 2o sobre las condiciones de que deben reunir los establecimientos
donde se manufacturen 12) se consideran excluidas del art. 81.

viil)  Obligacion de aplicar la marca licenciada unicamente a ciertos
productos (field-of-use): esta limitacion contractual (incluso si el registro
de marca cubre una mayor gama de productos) debe considerarse dentro
de lafuncion esencial del derecho de marca y, por ello, no es en términos
generales contraria al art. 81 123.

ix) Clausulas de no impugnacion: debe distinguirse entre aquellos
supuestos en que se prohibe impugnar la falta de titulo del licenciante
sobre la marca o aquellos otros casos en que se prohibe impugnar su
validez por causa de prohibiciones absolutas de registro (por ejemplo, por
carecer la marca de caracter distintivo 124). S6lo estas ultimas disposiciones
—que limitan injustamente la libertad concurrencial— han sido vistas
como potencialmente contrarias al art. 81 125. No obstante, en tiempos
mas recientes, el Tribunal ha declarado en Bayer c¢. Shullhofer que debe
examinarse el contexto juridico y econdémico del pacto 1%

X) Obligacion del licenciatario de informar de posibles infracciones de
la marca cedida en licencia: si atendemos, por analogia, a lo dispuesto

118 Notese que el régimen de restricciones territoriales en cuanto a ventas activas tolerado por
el art. 4.1 citado es mas estricto que su predecesor el Reglamento 1983/83, lo que ha de tener
efecto posiblemente también en cuanto a licencias de marcas.

19 Comunicado de prensa de la Comisiéon de 17 de mayo de 2001.

1 Véase Decision Mooshead/Withbread, cit. nota 110.

1 Véanse Decisiones Campan y Mooshead/Withbread, cit. notas 109 y 110, respectivamente.

12 Véase asunto 161/84, rice de fecha 28 de enero de 1968, Pronuptia de Paris GmbH c. Pronuptia
de Paris Irmgard Schillgalis (Rep. 1986, p. 1-353), en adelante Pronuptia, en materia de contrato
de franquicia.

13 Véase 1ice Nungesser, cit. nota 104.

4 Véase art. 3 de la Directiva sobre marcas, cit. nota 12, y art. 5 de la Ley 17/2001, de 7
de diciembre, de Marcas.

15 Asunto tice Windsurfing, cit. nota 27. Véase también la Decision Totlecs c. Dorcet (82/897),
doce, nam. L 379.

IC Asunto 65/85, tice de fecha de 27 de septiembre de 1988, Bayer c. Siillhéfer (Rep. 1988,
p. 5249), y arts. 4 y 2.1.15 del Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnologia, cit. nota 82.
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por el art. 2.1.6 del Reglamento de contratos sobre transferencia de tec-
nologia, podemos afirmar que este tipo de disposiciones contractuales
caen fuera del ambito aplicativo del art. 81.1.

xi) Prohibicion de sublicenciar o de ceder la licencia', este tipo de pac-
tos se consideran validos desde la perspectiva del art. 81 al integrarse
claramente dentro de la funcion esencial de los derechos de marca 127.

xii) Obligacion de no competencia por parte del licenciatario: se trata
de disposiciones que habran de ser analizadas caso por caso 12s. En tér-
minos generales, las clausulas de inhibicion de la competencia en acuerdos
horizontales aumentan el riesgo de colision y es de presumir que son con-
trarias al art. 81 129 En acuerdos entre no competidores y en determinadas
circunstancias y situaciones de mercado estas clausulas pueden parecer
exencionables a la luz del art. 81.3 y por analogia con el Reglamento
sobre restricciones verticales.

xiil) Restricciones de ventas a determinados clientes reservados por el
licenciante u otros licenciatarios: de nuevo, dependiendo del contexto eco-
némico y de si se trata de acuerdos horizontales o verticales (es decir,
entre competidores o no), es pensable que los primeros no sean exer-
cionables, mientras que los segundos si lo sean, si atendemos, respec-
tivamente, a los criterios analégicos brindados por el Reglamento sobre
contratos de transferencia de tecnologia y el de restricciones verticales 13

xiv) Restricciones cuantitativas y otras analogas en relacion al numero
mdaximo de unidades producibles con la marca licenciada', convendra en
cada caso efectuar un analisis concreto, pero es pensable que en términos
generales este tipo de limitaciones convencionales atentan contra el
art. 81, especialmente si la licencia es entre competidores 131. No obstante,
es también argumentable que las limitaciones citadas simplemente inciden
en el objeto especifico del derecho de marca, puesto que siendo una excep-
cion a un derecho de exclusion, el titular puede decidir el quantum de
su renuncia.

xv) Clausulas de subordinacion o tie-in: también las consideraciones
economicas del caso y el poder de mercado de las partes son importantes
a la hora de evaluar la conformidad de este tipo de clausula con el art. 81.

127 Véase Decision MooseheadJWithbread, cit. nota 110, y Vickers!Rolls-Royce sobre restricciones
a la concesiéon de sublicencias de marca (XXVIII Informe de la Competencia, 1998).

18 Véase asunto 320/87, tjce de fecha..., Kai Oltung c. Klee & Weilback (Rep. 1989, p. 1177)
y las Decisiones de la Comision Campan, Moosehead/W hitbread, cit. nota 110, y rai c. Unitel (78/516),
poce, nium. L 157/39, XII Informe de la Competencia.

129 Nétese que el art. 3.2 del Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnologia prohibe
este tipo de restricciones y que la practica de la Comisién es asimismo generalmente contraria [véase
Decision Comision Aoip/Beyrard (76/29), poce, nam. L 6/8, y Vaessen/Morris (79/96), pock,
num. L 19/32], Véase también la Decision Comision Moosehead/Withebread, cit. nota 110,y la Comu-
nicacion sobre acuerdos de cooperaciéon horizontal, cit. nota 65, singularmente sus aps. 139 y ss.

130 Véanse, respectivamente, los arts. 3.4 y 4.6) de los Reglamentos citados.

Bl Puede resultar ilustrativo el art. 3.5 del Reglamento sobre contratos de transferencia de
tecnologia, cit. nota 1. Véanse también, en contra de la restriccion en materia de patentes, tjce
Centraphann c. Sterling Dmg, cit. nota 23.
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No obstante, es de sefialar que en lineas generales el subordinar la con-
cesion de una licencia de marca a la aceptacion de prestaciones suple-
mentarias que no guarden relacion con aquélla se considerard que tienen
caracter exclusionario respecto de terceros competidores y se encuentra
fuera del objeto especifico yfuncion esencial de la misma y, con ello, sujeto
al art. 81 132

xv) Clausula de cadlculo de royalties en base a productos no sujetos
al derecho de marca cedido: el obligar al licenciatario a pagar un royalty
respecto de otros productos para los que no se concede la licencia puede
resular una forma de tie-in que contravendria el art. 81.1 133 En situa-
ciones de posicion de dominio del licenciante, existiria asimismo la posi-
bilidad de argumentar la aplicabilidad del art. 82.

xvi) Fijacion de royalties excesivos u otras cldusulas excesivamente one-
rosas: en presencia de poder de mercado por parte del licenciante, cabe
esgrimir el art. 82 a supuestos de royalties abusivos 134 u otras clausulas
o0 exigencias paracontractuales de este género 13\

xvil) Otras restricciones a la libertad comercial de las partes son posi-
bles 136 en materia de Derecho de marcas y contrariamente a lo que suce-
de con toda seguridad respecto a otros derechos de propiedad intelectual
¢ industrial (recordemos que el poder de monopolio de una marca es
mucho menor que el de una patente, a efectos de control de un deter-
minada fuente de produccion), los efectos en el mercado de tales res-
tricciones suelen ser menos severos y, por ello, el juicio sobre sus res-
tricciones permite mayor benevolencia. No obstante, cualesquiera res-
tricciones contractuales, como ya se ha visto, requeriran una evaluacion
de sus efectos 137

12 Véase tice Windsurfing, cit. nota 27. Respecto de los acuerdos verticales, el Reglamento
de exencion de los mismos considera este tipo de cliusulas exencionables en aquellos supuestos
en que no se supere el umbral de cuota de mercado del 30 por ciento.

1B Véase el asunto Neilson-Hordell, XI1 Informe de la Competencia, pero en sentido menos
estricto rice Windsurfing, cit. nota 27. Véase también Kai Ottung c. Klee, cit. nota 128.

B4 Véanse asunto 395/87, tice de fecha 13 de julio de 1989, Ministére Public c. Jean-Louis
Toumier (Rep. 1989, p. 25211), y asunto T30/89, rr1 de fecha 12 de diciembre de 1991, Hilti c. Comisién
(Rep. 1991, p. 11-1439).

I¥ Véase comunicado de prensa ir (73) 67, asunto Eurofima, de 16 de abril de 1973.

Véase, ad exemplum, el asunto Microsoft/Santa Cruz sobre restricciones contractuales respecto
de la explotacién en tecnologia del licenciatario en materia de propiedad intelectual.

Quizas un buen ejemplo sea tice Pronuptia, cit. nota 121, en que el Tribunal analizé la
diversidad de clausulas y obligaciones para el franquiciado que un contrato de franquicia supone,
ateniéndose a cada una de ellas . La sentencia es anterior al Reglamento sobre restricciones verticales
y a su predecesor el Reglamento (cee>4087/88, relativo a categorias de acuerdos de franquicia,
por cuya razén puede resultar ilustrativo para contextos donde éstos no serian aplicables, sin perjuicio
de la evolucion del Derecho en este campo.
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D. CONTRATOS DE LICENCIA DE MARCAS ACCESORIAS A OPERACIONES
DE CONCENTRACION O CELEBRADAS CON EMPRESAS EN PARTICIPACION
(JOINT VENTURES)

El régimen juridico relativo a las operaciones de control asi como a
la creacién de empresas en participacion (ya sean concentrativas o coope-
rativas) es complejo y no es éste el lugar de examinarlo BK

No obstante, procede un apunte sobre el régimen aplicable a licencias
de marca que a menudo acompafian a las operaciones de concentracion
de empresas, cuando éstas caen dentro del ambito de aplicacion del
Reglamento 4064/89, sobre control de concentraciones 139. Al respecto,
la Comision ha dictado recientemente una nueva Comunicaciéon sobre
restricciones accesorias a este tipo de operaciones de concentraciéon K,
entre las que se cuentan las licencias de marca que suelen celebrarse
con ocasion de la venta de una empresa o, aun mas habitualmente, de
la venta de una parte de la misma, cuando el vendedor decide mantener
la titularidad de la marca o continua usandola en diferentes mercados
de producto 141. En otros casos, existe el compromiso de una de las partes
a no usar marcas confundibles con el negocio vendido 142

Tales licencias accesorias pueden ser catalogadas, desde el punto de
vista antitrust, ya sea como restricciones directamente relacionadas y nece-
sarias para la operacion de concentracién en causa o bien quedar excluidos
de tal concepto, es decir, considerarse no necesarias.

Sélo las primeras se benefician del régimen del Reglamento 4064/89,
sobre control de concentraciones, y de la Comunicacion citada, lo que
significa que, a condiciéon de que la licencia de marca haya sido incluida
en la solicitud de autorizaciéon de la concentracién 143, la misma queda
automaticamente aprobada en el momento en que recibe tal aprobacion
la misma operacion de concentracion 14

En caso contrario, han de ser analizadas a la luz del régimen general
de los arts. 81 y 82 o, eventualmente, del Reglamento sobre contratos

133 Véase fundamentalmente el Reglamento (CEE) 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre
de 1989, sobre el control de las operaciones de concentraciéon entre empresas, modificado por el
Reglamento <ce) 1310/97.

139 Cit. nota anterior.

140 Comunicacion de la Comision sobre las restricciones directamente relacionadas y necesarias
para las operaciones de concentracion, de 4 de julio de 2001, poce, num. C 188/3.

Ml Véase, en particular, el ap. 23 de la Comunicacién citada y las Decisiones de la Comision
Delphi Automotive Systems/Lucas Diesel (comp/M1784) (2000) y Volvo/Renault IV (comp/M1980)
(2000).

12 Véase al respecto las Decisiones Schroder VenturesIMemec (comp/M2136) (2000) y hsbc Pri-
vate Equity Investments/BBA Friction (comp/M2091) (2000).

3 Véase el ap. 6 de la Comunicacién citada.

4 Los siguientes son ejemplos de licencias integradas en acuerdos de creacion de empresas
en participacion: Decision Sicasov, cit. nota 86; Decision General Electric Aircraft EnginesIPratt &
Whiney (200/182), poce, nam. L 58, y Decision British Interactive Boradcasting/Open (1999/781), pock,
nam. L 312/1.
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de transferencia de tecnologia o de los Reglamentos sobre acuerdos de
I+D o especializacion .

Para que la licencia merezca el calificativo de necesaria se requiere
que: 1) en su ausencia, no se pueda llevar a cabo la concentracién o
solo sea realizable en condiciones mas gravosas 44 y 2) su ambito no
exceda de lo que requiere razonablemente la realizacion de la opera-
cion ',

La Comision se ha cuidado de explicar, en la Comunicaciéon a que
venimos aludiendo, los criterios que pretende aplicar al evaluar esta clase
de restricciones accesorias 48:

1) Las limitaciones territoriales, contrariamente a las limitaciones
aplicativas por productos o servicios, suelen considerarse no necesarias 149.

2) Las restricciones que protegen al licenciante en lugar de al licen-
ciatario (que encarna la empresa objeto de traspaso) generalmente tam-
poco pueden calificarse como necesarias.

3) Si la licencia de marca es accesoria a otros derechos objeto tam-
bién de licencia (por ejemplo, una patente), aquélla serd examinada en
el contexto del régimen aplicable a estos otros derechos 15.

4) En los acuerdos dejoint venture concentrativas, las licencias con-
cedidas por la empresa en participacion a sus matrices se consideraran,
por lo general, necesarias y sujetas al régimen de autorizacion de la ope-
racion de concentracion mientras que las licencias entre las empresas
matrices quedaran, también por lo general, excluidas de dicha catalo-
gacion y régimen juridico 1.

5. ACUERDOS DE DISTRIBUCION Y FRANQUICIA

Todo acuerdo de distribucion engloba una licencia implicita de uso
de marca, vinculado a la concesion del derecho a distribuir los productos
de que se trate. A veces, tal licencia es ademas explicita y constituye
una de las clausulas del contrato de distribuciéon. En los contratos de
franquicia casi siempre es asil2

U1 Noétese que estos tres Reglamentos citados para supuestos de licencias relativas a empresas
en participacion o joint ventures estin sujetos a determinados umbrales de cuota de mercado.

M6 Véase el ap. 8 de la Comunicacién citada.

M7 Véase el ap. 9 de la Comunicacién citada y la Decision de la Comision Duponthci (M984)
(1997).

48 Aunque refiriéndose fundamentalmente a licencias de patente.

Véase el ap. 22 de la Comunicacién citada nota 102. Con anterioridad a que el Reglamento
de concentraciones fuera aplicable, la Comisién ya habia dictado una Decisién en el contexto de
una concentracion, donde se prohibian restricciones territoriales en el uso de la marca Wilkinson
Sword. Decisién Gillette (92/62), poce, nam. L 116/21.

19 Véase el ap. 24 de la Comunicacién, citada nota 102.
1 Véanse los ap. 32 y ss. de la Comunicacion citada.

Los acuerdos de franquicia, por su mayor complejidad contractual en la mayoria de los

casos, presentan un nimero de restricciones contractuales susceptibles de infringir el art. 81. Algunas
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En todos estos supuestos, la licencia de marca constituye una clausula
normalmente accesoria al acuerdo de distribucidon o franquicia y se rige
por las mismas disposiciones legislativas aplicables a éstos (ya sean el
Reglamento sobre exenciones verticales 13 o, cuando éste no resulte apli-
cable, el art. 81.3 14y las respectivas comunicaciones sobre acuerdos ver-
ticales u horizontales 155 segln sea el caso 15).

Si la licencia de marca es mas compleja 15/, la marca constituye el
objeto central del acuerdo (por ejemplo, en un contrato de merchandising)
o no esta directamente relacionada con los productos objeto del contrato,
su analisis propiamente corresponde hacerlo segun los principios sefia-
lados por los contratos de licencia de marca examinados anteriormente IR

Unicamente haremos referencia —sumariamente— a las reglas rela-
tivas a los acuerdos de distribucién sujetos al Reglamento sobre restric-
ciones verticales, que son los supuestos mas usuales 15.

Las siguientes son algunas de las clausulas admisibles bajo dicho
régimen 1

1) La obligacion del licenciante de respetar la exclusiva del licen-
ciatario 6l

2) La obligacion de no competencia, si no excede de un periodo
de cinco afios.

de las decisiones a tener en cuenta son: tice Pronupiia, cit. nota 121, y las Decisiones Charles Jourdan
(89/94), doce, num. L 35/31; Computerland (87/407), doce, niim. L 222/12, e Yves Rocher (87/14),
doce, nim. L 8/49. Véanse también los aps. 199 y ss. de la Comunicacién sobre restricciones verticales,
cit. nota 26. Lo propio cabe decir de los acuerdos de distribucién, que han sido objeto de examen
en un gran nimero de ocasiones tanto por parte de la Comisiéon como del Tribunal.

I8 Véase art. 2.3 del Reglamento citado.

134 Véase art. 3 del Reglamento citado.

15 Véanse, en particular, los aps. 139 y 158 de la Comunicaciéon sobre acuerdos horizontales,
cit. nota 65.

156 Por razén de la material puede también resultar aplicable el Reglamento (CE) 1215/1999
del Consejo, de 15 de junio de 1999, relativo a la aplicacion del ap. 3 del art. 85 del Tratado a
determinadas categorias de acuerdos y practicas concertadas aplicables a la distribucién de vehiculos
a motor.

157 En una clasificacion simplista, podemos decir que el titular de la marca puede: 1) ceder
ésta sélo, con lo que el licenciatario fabrica y distribuye el producto (acuerdo sujeto al art. 81.3);
2) ceder el producto y la marca, con lo que élfabrica el producto pero lo distribuye el concesionario
(sujeto, normalmente, al Reglamento sobre restricciones verticales), o 3) ceder la marcay el know-how
o patentes de fabricacion, con lo que el licenciatario fabrica el producto (sujeto al Reglamento
sobre contratos de transferencia de tecnologias, cit. nota 82).

18 Véase supra ap. 5.11.

19 Se trata de acuerdos de distribucion en que las cuotas de mercado del fabricante no exceden
el 30 por ciento del mercado relevante, bajo ciertas condiciones. Véase el Reglamento para mas
detalles.

160 Para mayor detalle, véanse los arts. 4 y 5 del Reglamento sobre restricciones verticales,
cit. nota 26.

161 Estrictamente hablando, no se trata de una obligacion exencionada, sino de un posible pre-
supuesto para su aplicaciéon. Existen numerosas decisiones al respecto, pero puede verse TICE Société
Technique Miniére, cit. nota 17, a modo de precedente basico.
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3) La obligaciéon de no competencia una vez acabada la vigencia
del contrato, si no excede de un afio, excepto en determinados supuestos,
en que se permite una mayor duracion.

4) La posibilidad de que el fabricante recomiende o fije un precio
maximo de venta.

5) Las restriccion de las ventas activas en territorios o grupos de
clientes reservados al principal o a otros distribuidores.

6) Ciertas restricciones referentes a las ventas de componentes a
terceros.

7) Ciertas restricciones referentes a acuerdos de distribucion selec-
tiva.

Las clausulas que se refieran al uso de las marcas por parte de los
distribuidores o franquiciados no han de producir efectos mas alla de
los limites expuestos y no pueden ser el medio de conseguir exceder los
limites legislativos fijados 1& Todas las cldusulas sobre marcas que cum-
plan con estos requisitos se hallan automaticamente exencionadas y se
benefician de la presunciéon de legalidad impuesta por el Reglamento,
sin necesidad de notificacion alguna. Las que excedan los expresados para-
metros se encuentran sometidas al régimen de valoracion y, eventual-
mente, de prohibicion o exencion individual de los arts. 81.1 y 81.3.

6. LA INTERPOSICION DE ACCIONES JUDICIALES
CONTRA TERCEROS POR VIOLACION DE DERECHOS
DE MARCA

En algunos casos de poder de mercado, el inicio de acciones judiciales
sin fundamento suficiente (sham litigation) o el oponerse, con igual falta
de causa, a la solicitud de una marca por parte de un concurrente puede
ser contrario al art. 82, al constituir una via de limitar abusivamente la
capacidad de actuacion de terceros operadores 183.

Un supuesto de este género se hallaba en la base del asunto Tol-
tecs/Dorcetléd British American Tobacco, como titular de la marca Dorcet,
que no estaba siendo usada, se opuso a la solicitud del registro presentada
en el Reino Unido por un modesto competidor holandés para registrar
la marca Toltecs. Ello obligd a este titular a celebrar una acuerdo tran-
saccional, que posteriormente el tjce considerd opuesto al art. 81.

Un problema distinto surge cuando diversos competidores inician
acciones conjuntas de violacién de sus respectivas marcas individuales
contra un tercero. A nuestro juicio, ello incide directamente en el objeto
especifico y la funcion esencial del derecho de marca, pero existen opi-
niones que apuntan a la existencia de una base colusoria en tal proceder.

¥ Véase rice Consteny Grundig, cit. nota 4.
Véanse las Antitrust Guidelines de cecuu, ap. 6, y el asunto Yosihda Coro, recogido en la
comunicacion de prensa ip (78) 11, de 9 de junio de 1978.
164 Asunto 35/83, tjce de fecha 30 de enecro de 1985, bar c. Comision (Rep. 1985, p. 363).
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Solo si la accidon fuera deliberadamente infundada entenderiamos even-
tualmente aplicable el art. 81.

7. LA CELEBRACION DE ACUERDOS TRANSACCIONALES

La transaccion de controversias en materia de marcas susceptibles
de generar confusion y pertenecientes a diversas partes es muy habitual
y, a menudo, se concreta en los denominados acuerdos de coexistencia
o de delimitacion. En los mismos, las partes suelen limitarse reciproca-
mente el uso de determinadas marcas, ya sea por referencia a deter-
minados territorios, ya sea por referencia a productos o servicios con-
cretos.

No existe un marco juridico claro al respecto, dado que prima facie
se pueden apreciar dos lineas distintas de razonamiento:

a) La practica de la Comision ha consistido en oponerse a los acuer-
dos transaccionales que producen el efecto de compartimentar el mer-
cado: asi sucedid en Toltecs/Dorcetles, Sidar/Phildarlt6, Persill6l o
Synthex/Synthélabo 18

b) Sin embargo, de modo mas reciente, el tjce ha sentado en Ildeal
Standard 1® un principio fundamental: en presencia de dos partes eco-
ndémicamente independientes, la titularidad por cada una de ellas de una
misma marca en territorios de Estados miembros distintos no puede cons-
tituir por si misma ninguna infraccién del art. 81; es, simplemente, una
consecuencia natural de la territorialidad del derecho marcario y del esta-
do de desarrollo del Derecho comunitario al respecto.

En nuestra opinidn, sin embargo, ambas posturas deberian ser recon-
ciliables: a pesar de que, en efecto, la Comision ha adoptado tradicio-
nalmente un criterio poco favorable a los acuerdos de delimitaciéon (aun-
que no es el caso en los acuerdos de delimitacion por producto ), es
asimismo cierto que su postura ha sido mas abierta cuando ha considerado
que existia un genuino riesgo de confusion. Ese fue el supuesto de las
Decisiones Penney 11y Bayer/Tanabe 172

Por ello, podria concluirse que alli donde el acuerdo de delimitacion
responde a la funcion esencial de la marca (garantizar el origen del pro-
ducto) y no se crean limitaciones mas alla de la misma, la delimitacion
territorial no deberia considerarse contraria al art. 81 173 las partes sim-

165 Cit. nota 125.

16 Decision de la Comisién SirdarlPhildar (75/297), poce, nam. L 125/27.

167 Véase VII Informe sobre la politica de competencia.

18 Véase XIX Informe sobre la politica de competencia.

1® tice Ideal Standard, cit. nota 37. También, de modo similar, rsce Hag II, cit. nota 35.
10 Véase el asunto Hersey/Herchi en el XX Informe sobre la politica de la competencia.

171 Decision de la Comisiéon Penney (78/193), poce, nim. 60/19.

12 Véase XI Informe sobre la politica de la competencia

13 Este razonamiento puede inferirse también de la Decision Toltecs/Dorcet, cit. nota 125.
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plemente ejercitan sus respectivos derechos de marca. En el supuesto
de que la marca hubiera tenido un origen comun en una misma parte,
el principio descrito deberia ser también aplicable, a condicion de que
no persistan vinculos economicos entre los ahora diversos titulares de
la misma ™.

8. CESION O TRANSFERENCIA DE MARCAS

Ante todo, es importante clarificar qué sea una cesion de marca a
efectos del Derecho de la competencia y, en particular, distinguirla de
las licencias exclusivas, puesto que el régimen juridico aplicable es muy
distinto, mientras que la apariencia externa de ambas figuras puede ser
similar.

El elemento fundamental a considerar es el efecto econdémico: una
transferencia en la que el cesionario se compromete a satisfacer al cedente
el precio calculado sobre los rendimientos futuros de la marca o en la
que el cedente se reserva el control de calidad de los productos o existe
una cooperaciéon continuada entre las partes puede, en realidad, equi-
pararse a una licencia 175 por el contrario, una licencia exclusiva por un
periodo de tiempo ilimitado, mediante contraprestacion unicay sin ninglin
género de control por parte del cedente, deberia ser tratado como una
cesion defacto a los efectos que nos ocupan 1%

Las cuestiones que suscitan las transferencias marcarias son, en rea-
lidad, muy similares a las que hemos visto en relacién con las licencias:
una cesion de marca puede infringir el art. 81.1 ya sea porque; 1) cons-
tituye el medio mediante el cual se instrumenta una conducta colusoria,
0 2) porque su contenido contractual restringe el juego de la competencia.

En el primer supuesto existira una practica concertada para compar-
timentar artificialmente el mercado comun, practica que sera contraria
al art. 81.1 y raramente podra beneficiarse de exencion alguna. Esto es
lo que sucedié en el pionero asunto Consten y Grunding , en el que
para reforzar la estanqueidad del mercado francés a favor de su distri-
buidor en exclusiva, el fabricante Grunding cedié al mismo la marca con
la que se distinguian los productos objeto del contrato de licencia, y el

T4 La posiciéon primitivamente mantenida por ei tice y abandonada después de tice Hag ti,
cit. nota 35, fue la contraria en el sentido de que el origen comin y la existencia de un acuerdo
de cesién, aun totalmente inocuo en cuanto a sus intenciones, podia infringir el art. 81: tice Sirena,
cit. nota 7; asunto 119/75, tice de fecha 22 de junio de 1976, Terrapin/Terranova (Rep. 1976, p. 1039),
y Hag I, cit. nota 34.

15 Tal es el supuesto de tice Nungesser, cit. nota 104. Véase también tice Consten y Grundig,
cit. nota 4.

1% Véase al respecto el considerando noveno del Reglamento sobre contratos de transferencia
de tecnologia, cit. nota 83.

rice Consten y Grundig, cit. nota 4. Véase también, sin embargo, asunto 179/83, tice de
fecha 12 de julio de 1984, Hydrotherm Geratebau GmbH c. Compact y otros (Rep. 1984, p. 2959).
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distribuidor pudiera con ello oponerse a las importaciones provenentes
de otros paises.

Los contenidos de los acuerdos de cesion de marca podemos clasi-
ficarlos en cualquiera de las tres categorias siguientes:

a) Si la cesion constituye, en realidad y como se ha explicado, una
licencia disimulada, los mismos principios y disposiciones que hemos ana-
lizado en el apartado sexto deberian ser de aplicacion.

b) Si la transferencia se produce en un contexto en que las partes
se mantienen econdmicamente separados (es decir, nos hallamos ante
una genuina cesion de un derecho inmaterial entre terceros independien-
tes), la posicion actual del tjce, tras Ideal Standard ™ resulta en que
la doctrina del agotamiento no se aplica y, por tanto, las partes pueden
reciprocamente impedirse la importacién de sus respectivos productos
en sus respectivos territorios. Cualquier disposicion contractual en el
acuerdo de cesion, dirigida a asegurar esta posicion juridica de las partes,
no es contraria al art. 81.1.

¢) Sila cesion implica que las partes se mantienen econdmicamente
independientes m, pero contiene otras clausulas que puedan restringir
la competencia (tales como coordinacion de precios o compartimentacion
artificial del mercado, mas alld de los efectos naturales de la mera titu-
laridad), la transferencia marcaria quedard sujeta al art. 81.1.

9. LA ADQUISICION DERIVATIVA DE MARCAS

La adquisicion de marcas pertenecientes a terceros es susceptible a
generar problemas de competencia, aunque improbables, desde cuatro
perspectivas diferentes: 1) si constituye un abuso por parte de una empre-
sa en posicion de dominio; 2) si constituye el objeto de una concentracion,
tal y como ésta viene definida en el Reglamento sobre control de con-
centraciones 180, 3) si se trata de una operacidon accesoria y necesaria a
una operacion de concentracion de las referidas, o 4) si constituye una
transmision accesoria, pero no necesaria, a una operacion de concentra-
cion o bien queda excluida del Reglamento sobre control de concen-
traciones (ya sea porque la concentracion carece de dimension comunitaria
o bien porque es en realidad una empresa en participacion de las excluidas
del art. 3.2 del Reglamento 18]).

Nos parecen muy improbables los supuestos en que la adquisicion
de una marca pueda dar lugar a su escrutinio bajo el art. 82 y mas en
la actualidad cuando, desde 1989 con la entrada en vigor del Reglamento

» TICE if eai Standard, cit. nota 37.

I® Debe observarse que si se introducen determinadas disposiciones (por ejemplo, compromisos
de calidad) cabra argumentar que la cesién ya no es tal sino una licencia exclusiva.

18 Reglamento sobre control de la operaciones de concentraciones, cit. nota 138.

18l Véanse también el art. 2.4 del Reglamento y la Comunicacién de la Comision sobre el
concepto de concentracién, cit. nota 138.
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sobre control de concentraciones, es posible que la adquisicién de una
marca significativa 18 dé lugar a su notificacion previa ante la Comision
Europea (o, en su caso, ante las autoridades nacionales de la compe-
tencia). Sin embargo, existe un precedente similar a tener en cuenta (7Tetra
Pak I) 18, si bien anterior al Reglamento citado, en el cual se cuestion6
la adquisicion por parte de una firma en posicion de dominio de una
licencia exclusiva para un proceso de fabricacion, que permitia eliminar
la principal tecnologia alternativa a Tetra Pak. Un cuidadoso analisis eco-
némico seria necesario antes de aplicar el art. 82.

Cuando la transmision de la marca constituya en realidad mas que
el objeto de la operacion de control, una operacion accesoria a ésta (lo
que es mucho mas frecuente), el régimen aplicable variara en funcion
de la necesariedad o no de la cesion de la marca, segiin ya hemos suma-
riamente apuntado m. En el primer caso, la transferencia quedara apro-
bada con la autorizacidn de la operacion de concentracion y, en el segundo,
seran aplicables los arts. 81.1 y 81.3 y, por ello, los criterios explicados
en el precedente apartado noveno. Si la cesion de la marca, en realidad,
adopta la forma juridica de una licencia (lo que no es inhabitual en este
tipo de traspasos de empresa), podrian resultar también aplicables las dis-
posiciones del Reglamento sobre contratos de transferencia de tecnologia
y los demas criterios expuestos en el apartado quinto de este trabajo.

10. ACUERDOS DE COETIQUETAJE (MARCAS CONJUNTAS)
Y OTROS CONVENIOS DE COLABORACION
QUE IMPLICAN EL USO DE MARCAS

El concepto convenios de colaboracion engloba un amplio abanico de
acuerdos juridicos y econdmicos entre empresas. No resulta factible que
los analicemos todos ellos aqui.

En algunos casos, el objeto de este tipo de convenios es limitar la
competencia. Ello sucede cuando se encaminan, directa o indirectamente,
a fijar precios, limitar la produccidén, compartimentar el mercado o repar-
tirse los clientes. Este tipo de acuerdos entre competidores contravienen
el art. 81.1, puesto que constituyen cdrteles e infracciones graves del Dere-
cho de la competencia.

A menudo, sin embargo, la finalidad de estos convenios de colabo-
racion no es limitar la competencia, sino perseguir por el contrario efec-

IR Véase Comunicacion de la Comision sobre el concepto de concentraciéon, ap. 11, pock,
nim. C 66/5, 1998.

18 Asunto T-51/89, tr1 de fecha 10 de julio de 1990, Tetra Pack c. Comision (Tetra Pack /)
(Rep. 1990, p. 11-309). El problema planteado por Tetra Pack I en el plano técnico-juridico es un
tanto complejo, puesto que se trataba de una licencia exencionada. En cierto modo, rice Continental
Can, cit. nota 17, constituye también un antecedente de este tipo de doctrinas anteriores al Regla-
mento sobre control de concentraciones, cit. nota 138.

Véanse los aps. 8 y ss. de la Comunicaciéon sobre operaciones accesorias y cuanto se expone
al respecto en los epigrafes 5.17 a 5.19 de este trabajo.
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tos procompetitivos (agrupar insumos complementarios, reducir los cos-
tes, etc.). Su legalidad depende esencialmente del contexto econdmico
del contrato, lo que a su vez viene determinado por el tipo de acuerdo
y el poder de mercado de las partes. Se trata fundamentalmente de un
analisis econémico.

Los acuerdos de colaboracion mas habituales son: convenios de I+D,
de fabricacion conjunta, de especializacion, de venta conjunta, compra,
distribucion o promocion conjuntas, acuerdos es estandarizacioén, acuer-
dos de cooperacion medioambiental, licencias multilaterales y acuerdos
sobre marcas colectivas de garantia. Muchos de estos convenios incluyen
disposiciones relativas al uso de marcas conjuntas o al uso de las marcas
de las demas partes, reciprocamente o no, como medio de alcanzar la
cooperacion pretendida o como complemento a la misma.

La Comision ha dictado recientemente los Reglamentos relativos a
los acuerdos de especializacion  y de [+ D &%y ha publicado una comu-
nicacion sobre acuerdos de cooperaciéon horizontal 187, de gran utilidad
para evaluar en general los acuerdos de colaboracion desde la perspectiva
antitrust.

Los problemas mas comunes que suscitan este género de acuerdos son:

a) La creacion de carteles ocultos.

b) La coordinacién directa o indirecta de las politicas de precios.

c¢) La compartimentaciéon de los mercados o los clientes o limitacion
de las ventas interterritoriales.

d) La limitacién de la innovacion.

e) El intercambio de informacion relevante a los efectos de la com-
petencia.

7r) La posible creacion de posiciones de dominio conjuntas.

g) La exclusion de competidores de mercados de innovaciones o
productos.

h) La fijacion de cuotas.

i) Lareduccion de la flexibilidad en los precios y la fijacion de precios
abusivos.

La valoracion de cada uno de los contratos referidos y de sus poten-
ciales efectos debe realizarse individualizadamente sobre la base de los
textos juridicos citados.

Los convenios de coetiquetaje y de uso de marcas colectivas o de
garantia 1&son legales en principio. No obstante, si conllevan cualesquiera
de los efectos referidos, pueden incidir en la prohibicién del art. 81.

18 Reglamento (CE) 2658/2000 de la Comisién, de 29 de noviembre de 2000, cit. nota 67.

18% Reglamento (CE) 2659/2000 de la Comisién, de 29 de noviembre de 2000, cit. nota 68.

187 Cit. nota 65.

18 Véase el art. 15 de la Directiva de Marcas y los arts. 68 y ss. de la Ley de Marcas 17/2001.
Notese que el Reglamento previsto en el art. 69 de la Ley de Marcas constituiria un acuerdo a
los efectos del art. 81 tcE.
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En su decision Transocean 11189, la Comisioén aceptd las disposiciones
sobre control de calidad de una marca colectiva (a condicion de que las
partes pudieran fabricar productos con cualidades diversas), pero prohibio
una clausula que limitaba las exportaciones de productos con la marca
colectiva a otros territorios, por la razén de que en éstos existia ya otro
fabricante que empleaba la marca colectiva. Otros supuestos de marcas
conjuntas son Pripps/Tuborg y spar 9.

Las practicas exclusionarias basadas en marcas colectivas o de garantia
han sido también objeto de investigacion por parte de la Comision. Asi
sucedio en la decision Poroton ly en el contrato sobre marca de calidad
de la Asociacion de Farmacéuticos Belgas 192 en 1989 la Comisién aprobod
una marca de calidad para productos de venta en farmacias, pero, a ins-
tancias de la Comisién, el acuerdo hubo de incluir también a otros canales
de venta.

1. DISTRIBUCION DE MARCAS ENTRE EMPRESAS
PERTENECIENTES A UN MISMO GRUPO

A veces plantea dudas juridicas la compatibilidad entre determinadas
operaciones marcarias intragrupo (como la cesion y las licencias entre
matrices y filiales) y el Derecho de la competencia.

Sin embargo, procede recordar que €ste se sustenta sobre un concepto
autonomo y fundamentalmente econéomico de la nocién de empresa que
aplica la doctrina conocida como unidad econdmica: cuando un grupo
de sociedades no goza de una autonomia real sino que estd sometido
a un control tnico, nos hallamos en presencia de una unica empresa 193.
Ello conlleva que el art. 81 no se aplique a los acuerdos entre matrices
y filiales 0 empresas comprendidas dentro de la misma unidad econo-
mica m. Para determinar si es éste el caso, debe analizarse cada situacion
en particular 1%

La consecuencia principal de la doctrina expuesta para los titulares
de marcas es que las cesiones y licencias de marcas entre sociedades de

un mismo grupo, en principio, no son contrarias a la normativa concurren-
cia! 1%

18) Decision Transocean Marine Paint Association (74/16), doce, nim. L 16.
190 Decision SPAR (35/28), 1972.
Pl Véase el X Informe sobre politica de la competencia.

Decisién Asociacion de Farmacéuticos Belgas de 14 diciembre 1989, doce, nim. L 1.8/35,

1989. En 1996, la Comision revis6 los acuerdos por practicas de exclusion.
B tjce Béguelin, cit. nota..., y tjce Hydrotherm, cit. nota 177.

Aunque, por otra parte, todo el grupo se considerara sujeto a los arts. 81 y 82 rcE.

Debe sefalarse, no obstante, que no todas las filiales caen dentro del principio de la unidad
econémica: deben encontrarse bajo el control del grupo tanto legal como econémicamente. A la
inversa, es posible incluir en el grupo una sociedad que no sea prima facie una filial. Una guia
util puede ser la Comunicacion de la Comision sobre el concepto de concentracion, cit. nota 181.

Véase analégicamente la Decisién Christianiy Nielsen (69/195), doce, nim. L 165/12.
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12. ACUERDOS DE AGENCIA

Por razones analogas a las que subyacen en la teoria de la unidad
economica, la Comisiéon ha excluido tradicionalmente del espectro del
art. 81 a los contratos de agencia. Esta postura se reflejaba en una ya
antigua Comunicacioén 197, recientemente reemplazada por un capitulo
especifico de la Comunicacion sobre restricciones verticales 18 que actua-
liza la anterior Comunicacion de 1962 y la jurisprudencia posterior a la
misma, que no siempre permitia a los contratos de agencia zafarse del
Derecho antitrust19.

Los principios actualmente vigentes pueden resumirse como sigue:

a) Los contratos de agencia genuinos quedan fuera del ambito del
art. 81.

b) Por consiguiente: 1) las obligaciones relativas a los contratos que
el agente debe concluir por cuenta de su principal (por ejemplo, limi-
taciones territoriales, precios y condiciones de venta y limitaciones de
marcas que el principal le imponga) no estan afectas al articulo, 2) pero
las obligaciones entre el principal y el agente relativas a la relacion juridica
que les une (por ejemplo, clausulas de competencia entre ellos) pueden
verse analizadas bajo la 6ptica de los arts. 81.1 y 81.3.

¢) Se considera que los contratos de agencia son genuinos en tér-
minos generales si el riesgo econémico y comercial de las operaciones
concluidas a través del agente lo asume fundamentalmente el principal
y no el agente.

d) Si el contrato de agencia no es genuino, se considera una forma
mas de acuerdo vertical (u horizontal, si se celebra entre competidores)
y quedara normalmente sujeto a los arts. 81.1 y 81.3 y al Reglamento
sobre restricciones verticales 200 o, en su caso, disposiciones sobre acuer-
dos horizontales.

e¢) Los contratos de agencia, fundamentalmente los celebrados entre
competidores, pueden en todo caso infringir el art. 81, si constituyen el
instrumento de implantacion de una practica concertada en el caso, por
ejemplo, de un grupo de principales que utilice un mismo agente y a
la vez impidan colectivamente a otros hacerlo.

f) Los contratos de agencia pueden también infringir el art. 8221

197 Comunicacion de la Comision sobre contratos de distribucion en exclusiva con agentes
comerciales, de 24 de diciembre de 1962, pocke, nim. 2921/62.

18 Véase seccion 11.2 (aps. 12 y ss.) de la Comunicacion sobre restricciones verticales, cit.
nota 26.

19 Asunto C-266/93, tjce de fecha de 24 octubre 1995, Bundeskartellant c. Volksvagen Leasing
46 (Rep. 19995, p. 1-3477).

200 La Comisién ha anunciado recientemente la aplicacion del Reglamento sobre restricciones
verticales a un caso de contrato de agencia no genuino en el asunto Daimsler Chrysler: comunicado
de prensa ip/01/1394.

21 Véanse asuntos 40-48, 50, 54-56, 111, 113 y 114/73, tice de fecha 16 de diciembre de 1975,
Verening Suiker Unie vay otros c. Comision (Suiker Unie) (Rep. 1975, p. 1663).
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13. LA CELEBRACION DE ACUERDOS
DE SUBCONTRATACION

Los acuerdos de subcontratacion suelen implicar la cesiéon de una
tecnologia y la concesiéon de determinados derechos de marca, para la
debida fabricacion del producto por parte del subcontratista.

Existe una Comunicacion de la Comision de 1979 sobre este tipo de
convenios, que los excluye, en términos generales, del ambito de apli-
cacion del art. 81.1. El subcontratista, en realidad, no ha de ser tratado
como una empresa distinta al titular y, por tanto, es logico que éste impon-
ga a aquél toda suerte de restricciones. De otro modo, no contrataria
con el mismo y no se produciria el efecto econémico esperado de estos
convenios: aumentar la produccion. De ello se infiere que son posibles
y legales las limitaciones marcarias que sean precisas para conseguir el
fin perseguido.

14 LA UTILIZACION DE DISTINTAS MARCAS
PARA UNOS MISMOS PRODUCTOS
EN ESTADOS MIEMBROS DIVERSOS.
REETIQUETAJE Y REEMBALAJE DE PRODUCTOS

Conviene empezar seflalando que utilizar, para unos mismos produc-
tos, marcas distintas en diversos Estados miembros es una conducta legal
desde el punto de vista concurrencial22

A pesar de que ello produce ciertos efectos anticompetitivos (las impor-
taciones pueden resultar mas dificiles o costosas y, a veces, simplemente
pueden no ser factibles), estos efectos ya han sido resueltos mediante el
art. 7.1 de la Directiva de marcas AB y las doctrinas del objeto especifico
y lafuncion esencial que permiten —en ciertas circunstancias y bajo deter-
minadas condiciones— reemplazar la marca originaria 24 —o reenvasar
el producto con fines analogos 26— por aquella otra con que el producto
se comercializa habitualmente en el Estado miembro donde se pretende
importar. Los supuestos en que la jurisprudencia permite estas operaciones
de reetiquetaje y reembalaje son, sucintamente expuestos, dos:

JL Dos supuestos de uso de distintas marcas son tice Centrafarm c. American Home Products,
cit. nota..., y asunto C-379/97, rice de fecha 12 de diciembre de 1999, Pharmacia & Upjohn c. Paranova
(Rep. 1999, p. 1-3477).

2B Véase supra nota 12.

24 Véase tice Pharmacia & Upjohn c. Paranova, cit. nota 202. Puede resultar también ilustrativa
la Sentencia tice Ballantines, cit. nota 33, y asuntos C-443/99, tice de fecha 23 de abril de 2002,
Merck, Sharp & Dolme c. Paranova, y 143/00, tice de fecha 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim
c. Swingward.

25 Especificamente sobre el reembalaje, véase tice Hojfmann-La Roche, cit. nota 33; tice Cen-
trafarm c. American Home Products, cit. nota 202, y asunto 1/81, tice de fecha 3 de diciembre de
1981, Pfizer c. Eurim-Pharm (Rep. 1981, p. 2913); asuntos 427/93, C-429/93 y C-436/93, tict de fecha
de 11 julio de 1996, Bristol Myers Squibby otros c. Paranova (Rep. 1996, p. 1-3457).
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a) Cuando se prueba que el uso de diversas marcas tiene por objeto
compartimentar artificialmente el mercado 206

b) Cuando la sustitucion de la marca deviene objetivamente necesaria
(pero no basta la mera conveniencia) para vender el producto en cuestion
en el Estado miembro de destino 207.

Existe un cierto cuerpo de doctrina jurisprudencial que ha ido deli-
mitando y detallando los supuestos de hecho que hemos resumido. Sin
embargo, mas que analizarlo el detalle, que no es propiamente el lugar,
conviene prestar atencion a como el Tribunal ha hallado y perfilado un
equilibrio que permite, por una parte, que el titular marcario decida libre-
mente con qué marca distinguir sus productos en los diversos Estados
miembros o partes de los mismos (por razones de prestigio, eufonicas,
de disponibilidad de marcas, de diferentes politicas de precio o cuales-
quiera otras) y, por otra parte, protege suficientemente el derecho de
terceros a efectuar importaciones paralelas y no verse sorprendidos por
acciones de violacion de marca en el pais de importacion AR Esta es,
en esencia, la doctrina sentada por el tjce.

En otras palabras, la posible accion por infraccion de marca que ejercite
el titular es una acciéon unilateral basada en la legislacion marcaria y la
defensa natural de cualquier comercializador paralelo que se vea deman-
dado es esgrimir o el art. 7.1 de la Directiva sobre marcas o la jurispru-
dencia citada del tjce. Es decir, puede quedar solucionada la cuestion
de legalidad, o no, de la accion por infraccion de marca, acudiendo al
mero plano de la libre circulacion de mercaderias al serle aplicable a la
legislacion marcaria subyacente la prohibicion del art. 28 del Tratado 20.

Sin embargo, seria aun posible esgrimir argumentos de Derecho de
la competencia fundandose en razonamientos practicamente idénticos:
si una empresa utiliza diferentes marcas en diferentes Estados miembros
a fin de compartimentar artificialmente el mercado puede estar infrin-
giendo el art. 81, si su conducta deriva de un acuerdo, o el art. 82 2IQ
si se halla en posiciéon de dominio.

No obstante —y a pesar de lo que el Tribunal inicialmente pudo suge-
rir en Sirena 2n, segun ha sido tradicionalmente interpretada— no seria

206 Véase tice Hoffmann-La Roche, cit. nota 33; tice Centrafarm c. American Home Products,
cit. nota 202, y tice Terrapin/Terranova, cit. nota 174.

27 tice Pharmacia & Upjhon c. Paranova, cit. nota 202, y Merck, Sharp & Dolme c. Paranova,
cit. nota 20S5.

28 Ya sea por estar usando marcas confundibles con otras que el titular (u otras empresas
econémicamente relacionadas con él) pueda estar usando en este segundo pais (la doctrina del
agotamiento impediria este tipo de acciones marcarias) o por la sustitucién de la marca o del embalaje
si resulta objetivamente necesario (por ejemplo, para la importacion y venta de productos farma-
céuticos sujetos a una previa autorizaciéon de comercializacion).

20 Véase supra 2.6.a).

210 El art. 82 tce (ex ante art. 86) fue considerado en tjce Sirena, cit. nota 7, Hoffmann-La
Roche, cit. nota 33, y Volvo c. Veng, cit. nota 43, en contextos relativos a derechos de propiedad
industrial. Véase también Parke Davis c. Probel, cit. nota 41.

21 tjce Sirena, cit. nota 7.
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suficiente para apreciar la existencia de un acuerdo a los efectos del art. 81
que la titularidad de la marca derivara de un contrato de cesién. Haria
falta una concertacion verdadera para que ello fuera argumentable. Como
hemos visto, después de Ideal Standard 212 la mera cesion de una marca
no se halla sujeta al art. 81.1.

15. COROLARIO

El propdsito de los comentarios que preceden ha sido disipar un tanto
la cita de Coates y Finnegan que encabeza este trabajo sobre la communis
opinio segun la cual la relacion entre los derechos de marca y la normativa
antitrust es compleja. Quizas no sea simple, pero da mas la impresion
de que es simplemente desconocida.

Las notas que preceden habrian de ayudar a todo titular de marcas
a actuar conforme al Derecho de la competencia cuando realice actos
juridicos en que intervengan marcas o conductas marcarias.

También deberia permitirle defenderse de los pleitos de que pueda
ser objeto, contando con instrumentos juridicos adicionales. Al contestar
toda accion por violacion de marcas puede defenderse empleando tres
niveles de defensa: 1) primero, las defensas que podriamos llamar pura-
mente marcarias (la marca de la actora se halla incursa en causa de nuli-
dad, debe caducarse por falta de uso, etc. —todas las defensas que cono-
cen bien jos operadores juridicos del sector de la propiedad industrial);
2) en segundo lugar, puede acudirse a defensas fundadas en torno al
principio de libre circulacion de mercancias (el derecho de marca ha que-
dado ya agotado, es posible el reetiquetado por concurrir los requisitos
necesarios, etc.); 3) pero, en tercer lugar, es también posible invocar la
nulidad en via civil —y, por consiguiente, la inaplicabilidad— de aquellos
actos, contratos o acciones marcarios que se hagan valer de contrario
y, como se ha tratado de explicar, contravengan los arts. 81 y 82 del
Tratado.

Nos hubiera gustado también ampliar el objeto del trabajo mediante
referencias al Derecho antitrust espaiiol y a resoluciones del Tribunal de
Defensa de la Competencia, pero razones de espacio lo impiden. Somos
conscientes de que el Derecho comunitario no siempre resultara aplicable
sujetos a la norma de minimis o que no afecten al comercio intracomu-
nitario. Sin embargo, es importante tener bien presente que muchos de
los principios inspiradores del Derecho comunitario de la competencia,
como la practica nos muestra, son perfectamente trasladables a la hora
de razonar s6lo desde la perspectiva de la Ley espafiola de Defensa de
la Competencia.

212 Véase supra nota 37.
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Por ultimo, sefialar unicamente que no siempre los casos citados, ya
sea en el texto o en las notas que lo acompaiian, se refieren a supuestos
de derechos de marca o cubren exactamente la hipodtesis juridica exa-
minada. No siempre existen los precedentes necesarios en materia de
marcas, pero las citas pretenden fundamentalmente ilustrar y ayudar a
razonar analégicamente, cuando ello resulta posible o conveniente.



