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ABSTRACT

El presente trabajo de investigacion estudia una de las intersecciones entre dos
ramas juridicas de actualidad, el derecho de la propiedad intelectual y el de la competencia
econdmica. En concreto, es objeto de tratamiento el derecho de patente de invencién como
fuente de una posicién de dominio en un determinado mercado relevante y la negativa a

licenciar como ejercicio abusivo de dicha posicion.

Dos son las principales conclusiones arribadas. En primer lugar, un derecho de
patente de invencion —de manera similar a otros derechos de propiedad intelectual- puede
conferir a su titular el poder de mercado suficiente para configurar una posicion dominante
en un mercado relevante. Mas, ello no es una situacion invariable, motivo por el cual no
existe ecuacion entre derecho de patente y posicion de dominio —o monopolica-. De otro
lado, bajo ciertos respectos, cabe considerar a la negativa a conceder licencias por parte del
patentado como un comportamiento contrario a la competencia. Mas, en este punto, debe
buscarse un equilibrio entre los derechos del patentado y las prescripciones del régimen de
la competencia econdmica a fin de no privar a alguno de ellos del cumplimiento de sus
objetivos. Por tanto, proponemos como solucidn, la excepcionalidad de la calificaciéon de

ilicitud de la negativa a licenciar.

Dadas la complejidad y novedad de la tematica, el presente es un estudio

introductorio. Esperamos que sirva de aporte para trabajos posteriores.
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ABREVIATURAS Y GLOSARIO

ADPIC.- Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio.

DPI/s.- Derecho/s de propiedad intelectual.

Essential facilities.- Situacion excepcional en que una empresa posee una facilidad,
ordinariamente constituida por una infraestructura o servicio (o también derecho de
propiedad intelectual) cuyo acceso resulta imprescindible para que otra pueda competir
con aquella.

Network effects.- Formacién de redes que dificultan o, incluso, imposibilitan la
participacion en el mercado del competidor que no se acopla a ellas. Ciertos objetos
protegidos por derechos de propiedad intelectual, como los de copyright y patentes de
invencion, ofrecen estos efectos.

Standards.- Formacidon de patrones o modelos que, al igual que en el caso de los network
effects, actdan como condicionantes de la actividad de los competidores. En ciertos casos,
los objetos de proteccion mediante derechos de propiedad intelectual presentan esta

caracteristica.
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EL DERECHO DE PATENTE DE INVENCION COMO
POSICION DE DOMINIO EN EL MERCADO Y SU
EJERCICIO ABUSIVO MEDIANTE LA NEGATIVA
A CONCEDER LICENCIAS VOLUNTARIAS

INTRODUCCION

El presente trabajo investigativo estd encaminado hacia el examen de una de las
intersecciones entre el derecho de la propiedad intelectual y la legislacién de competencia
econdmica. Sobre estas ramas juridicas, existen dos percepciones generales que son erradas y
que, por lo tanto, corresponde desecharlas. En efecto, los derechos de propiedad intelectual no
son monopolios —o, por lo menos, no en el sentido econdémico del término- y, aun cuando lo

fuesen, no por ello estan prohibidos.

Concretamente, el analisis se refiere al derecho de patente de invencion como fuente
de una posicion dominante en un determinado mercado relevante y al caracter abusivo de la
negativa a conceder licencias por parte de su titular. El problema de dicha interseccion reside
en que, conforme sera examinado, la negativa a licenciar forma parte de los derechos
garantizados al patentado por el derecho de patentes, motivo por el cual es imprescindible
encontrar puntos de equilibrio entre el ejercicio de este derecho y los objetivos e instituciones
propios del régimen de concurrencia. La dificultad se vuelve mayor si se considera que la
solucion adoptada, por otra parte, no debe privar al derecho de patentes de la obtencidn de sus

metas.

El objetivo de este estudio es poner de relieve las caracteristicas ofrecidas por los
derechos de propiedad intelectual y, especificamente por el de patente de invencién, que
inciden en la configuracion de una posicién de dominio en un determinado mercado relevante.
Ademas, se persigue la determinacion de puntos de equilibrio entre aquellos derechos y el
régimen de competencia econdmica que aporten elementos de juicio para calificar la licitud o

no de la negativa a licenciar. Si bien, como hipétesis de trabajo, se considera que dicho
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comportamiento, bajo ciertos respectos, constituye una conducta contraria a la competencia,
esta calificacion debera ser excepcional como también lo serd la concesion de licencias

obligatorias que, en tal virtud, se disponga.

Para nuestro andlisis, adoptamos una perspectiva fundamentalmente juridica. Se busca
conjugar las prescripciones del derecho de patentes con las de la legislacion de competencia.
Empero, debido a que ambos regimenes recurren a elementos de la ciencia econémica, el
primero para su fundamentacion y el segundo ademas en su aplicacién, es imprescindible el
recurso a conceptos y categorias econémicas, pero Unicamente en la medida demandada por

esta exposicion.

En cuanto a las fuentes empleadas, ellas corresponden a la mas extensa y actual
bibliografia, principalmente, en derecho de la propiedad intelectual -y, especificamente,
patentes de invencion- y de la competencia econémica. Se entendera, entonces, que buena
parte de dichas fuentes estd constituida por materiales de origen extranjero. Adicionalmente,
es extenso el recurso a pronunciamientos jurisprudenciales norteamericanos y comunitarios
europeos en dichas materias a través de los cuales explicitamos y fundamentamos nuestro

estudio.

Como puede apreciarse, nuestras aspiraciones son muy modestas y se encuentran
circunscritas dentro de las acotaciones ya referidas: un especifico derecho de propiedad
intelectual (el de patente de invencidn), un comportamiento anticoncurrencial particular (el
abuso de posicién de dominio) en una de sus distintas formas (la negativa a conceder licencias
por parte del patentado) y un enfoque netamente juridico. Mas, la principal limitacion deviene
de la dificultad y novedad de la temética planteada. Consideramos que el nuestro es un estudio

introductorio, de aportes provechosos pero inacabados.

Planteado asi nuestro trabajo, su presentacion se encuentra dividida en tres capitulos.
En el primero de ellos se estudia al derecho de patente de invencién como posicion de dominio

en el mercado. A tal efecto, se inicia con una sucinta descripcion de la importancia de la
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tematica propuesta, adscribiéndola en el contexto econémico internacional (1.1).
Posteriormente, avanzamos con la caracterizacion del derecho de patente de invencién como
mecanismo de apropiacion temporal de la tecnologia y la determinacion de la actual
coincidencia de objetivos entre los regimenes de propiedad intelectual y competencia
econdmica como instrumentos por los que se alcanza el bienestar del consumidor y el
desarrollo tecnolégico, entre otros fines, y cuya sefializacion obedece a una concreta politica
de competencia (1.2). Luego, como uno de los mas importantes topicos de este trabajo,
encasillamos al derecho de patente de invencion en la nocion de posicion dominante, donde
ponemos de relieve que, por encima de la exclusividad a que el mencionado derecho (al igual
que otros derechos de propiedad intelectual) da lugar, su incidencia en un determinado
mercado relevante debe ser analizada segun los criterios y analisis generales establecidos por
el derecho de la competencia (1.3). Sin entrar al analisis de la forma y contenido de esos
examenes —asunto que rebasa nuestro ambito-, sefialamos las peculiaridades que, en la
determinacion de un mercado concernido, ofrece la presencia de derechos de propiedad
intelectual y, en particular, de patente de invencién (1.3.1). Luego, distinguimos dos mercados
incursos en nuestro analisis (1.3.2): el de productos o servicios cuya fabricacion o prestacién
se vincula con el derecho de patente de invencién (1.3.2.1), vy, el de derechos de patente

(1.3.2.2).

En el segundo capitulo, serd objeto de estudio la negativa a licenciar por parte del
titular de un derecho de patente de invencion como abuso de una posicién de dominio en el
mercado relevante y el papel del licenciamiento obligatorio como su remedio. A tal fin,
partimos de una revision a dos derechos que una patente de invencion confiere a su titular
(2.1): el ius excludendi (2.1.1) y el de concesidn de licencias (2.1.2). Luego, como otro de los
temas centrales de esta exposicidn, tratamos los presupuestos que rodean a la calificacion de
abusiva 0 no a la negativa a conceder licencias voluntarias por parte de su titular (2.2). A tal
efecto, como pasos previos, realizamos dos analisis. Primero, identificamos a la negativa a
licenciar como conducta anticompetitiva para distinguirla de otros institutos que regulan el
ejercicio de los derechos de patente. Segundo, exponemos los rasgos generales de dos

apartados del régimen de concurrencia que son los mas proximos a la negativa a licenciar,
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cuales son la negativa a contratar y la doctrina essential facilities (2.2.1). Este estudio
ampliado nos permite obtener mayores elementos de andlisis sobre cuya base sentamos
presupuestos en los que la negativa a licenciar constituye un comportamiento contrario a la
competencia (2.2.2). Los resultados asi alcanzados son luego confrontados con el contenido de
pronunciamientos jurisprudenciales relevantes en la materia (2.2.3). La parte final de este
capitulo examina el instituto del licenciamiento obligatorio como remedio al particular
gjercicio abusivo que es materia de este estudio (2.3). A efecto de un analisis normativo, se
recurre a las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio en razén de su cobertura y trascendencia (2.3.1).

Por Gltimo, en el tercer capitulo, sentaremos sendas conclusiones (3.1) sobre cuya base
formularemos algunas recomendaciones, especialmente, una propuesta concreta de

tratamiento legislativo y su aplicacion (3.2).

El principal resultado que puede extractarse del recorrido planteado es que la
delicadeza que se precisa al resolver los conflictos entre propiedad intelectual y competencia
econdémica obedece a que, a mas de juridicos, responden a la politica de competencia
adoptada, que, en ningun caso, podra infravalorar los objetivos y efectos que se derivan de la
proteccion a la propiedad intelectual. En esencia, se requiere de un cuidadoso balance entre

ambos regimenes.
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CAPITULO |
EL DERECHO DE PATENTE DE INVENCION COMO
POSICION DE DOMINIO EN EL MERCADO

1.1 IMPORTANCIA DE LA TEMATICA.
Un primer paso es la determinacion del contexto internacional en que los
regimenes de propiedad intelectual y competencia econdémica se desenvuelven,

como expresiones de una economia globalizada. De ese marco se originan
consecuencias en el &mbito nacional.

§ 1. Propiedad intelectual y competencia econémica son dos facetas de la economia
internacional. Los regimenes de propiedad intelectual y competencia econdmica, y los
valores por ellos tutelados, son temas de enorme trascendencia en la economia moderna.
Cualquier explicacion sobre el tratamiento de que dichos regimenes son objeto, asi como la

interseccion entre ellos, debe partir de ese trasfondo.

Por una parte, los derechos de propiedad intelectual (DPI’s, en adelante),
tradicionalmente, han sido concebidos como mecanismos de incentivo al esfuerzo creativo en
diversos campos, segun sea el titulo (o categoria de DPI) de que se trate. Sin embargo, hoy por
hoy, estos derechos juegan roles de mayor significacion. En efecto, del lado de los paises
desarrollados, principalmente, se apunta a su valioso papel para la prosperidad de la economia
actual®, entre otras razones, porque la innovacion tecnolégica que ellos promueven es un
factor de competitividad internacional®. En cambio, para los paises en desarrollo, la proteccion

a la propiedad intelectual ha sido sefialada como uno de los presupuestos de la transferencia de

! “The essential feature that is new about the ‘“New Economy’ is its increased dependence on products and services
that are the embodiment of ideas.” (Robert Pitofsky. Antitrust and Intellectual Property: Unresolved issues at the
Herat of the New Economy. Speech before the Berkeley Center for Law and Technology, University of California.
March 2, 2001. Acépite A. Este documento puede ser consultado en: http://www.ftc.gov/speeches/pitofsky
[ipf301.htm).

Esa caracteristica ha significado el calificativo, a esta nueva economia, de supersimbdlica, por su énfasis en el
conocimiento y la innovacién (Daniel R. Zuccherifio y Flavia Guimarey y Caballero. Derecho de Patentes y
Desarrollo Econdmico. Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones. Afio 24. Vol. 1991-A. Nims. 139 a
141. Buenos Aires, Ediciones Depalma, p. 259).

2 Susan K. Sell. Power and Ideas. North-South Politics of Intellectual Property and Antitrust. New York, State
University of New York, 1998, p. 161.
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tecnologia®. Asimismo, se ha vinculado su proteccion con los flujos de inversion extranjera’.
Esta marcada diferencia de intereses® esta vinculada con la globalizacion® de la economia.
Reflejo de todo ello es el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio’ (ADPIC, en lo que sigue) suscrito en el seno de la Organizaciéon Mundial de

Comercio (OMC).

% Cfr. Carlos M. Correa. “Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”. En: El
Estado y el Derecho Econémico Actual. 12 edicién. México, Universidad Nacional Auténoma de México, 1998, p.
52.

En este punto, debe tenerse presente que la franquicia, moderna forma que se ha impuesto en los negocios
internacionales, tiene a los conocimientos técnicos —protegidos, entre otros, mediante derechos de patente de
invencion- como uno de sus componentes sustanciales e indispensables (Cfr. Ramon José Vasquez Garcia. “El
Contrato de Franquicia, Propiedad Industrial y Competencia Econémica. En: Derecho de la Propiedad Industrial.
Madrid, Dykinson S.L., 1993, pp. 226 y 229).

* Sin embargo, estudios empiricos demuestran la relatividad de dichos presupuestos. Asf, Edwin Mansfield, en uno
de sus trabajos, arrib6 a la siguiente conclusion: “The bulk of the 94 U.S. firms in our sample report that the
strength or weakness of intellectual property protection has an important effect on some, but not all, types of
foreign direct investments decisions (..) [S]Jome industries —notably, the chemical (including drugs) industry-
regard intellectual property as much more important than others, such as the food and transportation equipment
industries (...) But most such firms we contacted, particularly outside the chemical (including drugs) industry,
regard such protection as an important factor, but only one of a number of factors, influencing their investments
decisions.” (The World Bank and International Finance Corporation. Intellectual Property Protection, Foreign
Direct Investment, and Technology Transfer. Washington, The World Bank, 1994, p. 19).

En idéntico sentido, en un estudio llevado a cabo hacia 1988 por la U. S. International Trade Commission, las
patentes fueron calificadas de importantes para un 44% de las empresas norteamericanas. Su importancia es mayor
en sectores de alta y media tecnologia, no asi en los de baja ni de gran intensidad en investigacion y desarrollo.
(Tomado de Carlos M. Correa. El Acuerdo TRIPs y el Comercio Internacional: efectos sobre América Latina y el
Caribe. Este documento puede ser consultado en: http://lanic.utexas,edu /“sela/docs/tripdt2.htm).

® El debate sobre propiedad intelectual es considerado de indole geopolitica. Se ha dicho que “es en [el]
mantenimiento de la brecha tecnoldgica entre Norte y Sur donde se puede ver la importancia del sistema de
patentes. Diriamos que el sistema de patentes es un mecanismo institucionalizado para generar monopolios en el
mercado tecnolégico y se puede utilizar eficazmente para crear brechas tecnolégicas entre el Norte ‘innovador’ y
el Sur ampliamente no-innovador”. (Biswajit Dhar y C. Niranjan Rao. “La vinculacion de los derechos de
propiedad intelectual con el comercio”. En: Propiedad Intelectual en el GATT. Buenos Aires, Ediciones Ciudad
Argentina, 1997, p. 139).

Este rasgo también es puesto de relieve cuando se afirma que “[s]olo en los sectores en los que predomina el
factor tecnoldgico pueden fundar su riqueza los paises desarrollados”. (Carlos Gonzalez-Bueno Catalan de Ocon.
“El papel de las patentes en la economia espafiola actual.” En: La Propiedad Industrial en la Nueva Estructura
Econdmica Internacional. Madrid, Instituto de Estudios Econémicos, 1997, p. 12).

También existen quienes consideran que la propiedad intelectual no se limita a un debate Norte-Sur (Cfr. Bernard
Remiche y Héléne Desterbecq. “Las patentes farmacéuticas en los Acuerdos del GATT.” En: Propiedad
Intelectual en el GATT. Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1997, p. 275), por lo menos, en cuanto a
productos farmacéuticos se refiere.

® “The globalisation of technologies and firms has led to the globalisation of disputes over IPRs. Especially since
the agenda was defined for the 1986 Punta del Este meeting which initiated the Uruguay Round of the GATT.
IPRs have become a principal bone of contention in international negotiations.” (Chris Farrands. “Interpretations
of the diffusion and absorption of technology. Change in the global political economy.” En: Technology, Culture
and Competitiveness. New York, Routledge, 1997, p. 88).

" De este acuerdo, se ha dicho que “constituye un evento mayor en la historia del derecho de la propiedad
intelectual. En efecto, no sélo representa lo que P. Demaret llama ‘el mas amplio y ambicioso intento de
armonizar los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial’, sino que ademas inserta la propiedad intelectual,
hasta entonces caracterizada por un régimen distinto, en la organizacion de las relaciones comerciales
internacionales. Ademas, garantiza un reforzamiento general de los derechos de propiedad intelectual”. (Bernard
Remiche y Héléne Desterbecq. Op. cit., p. 246).
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Por otro lado, la importancia de la legislacion de competencia econémica se la funda
en su cardcter instrumental con miras a la consecucion de multiples objetivos relacionados con
el bienestar general. Al igual que la propiedad intelectual, la competencia es asimismo una
faceta de la economia globalizada. Su expansion esta fundada sobre la base de la
consolidacion de sistemas econémicos de mercado® y su internacionalizacion®. Sin embargo, a
diferencia de aquélla, no existe, en el plano internacional, un instrumento que aporte los
efectos generalizadores —como si lo hace el ADPIC- en esta materia. Existe todavia un margen
de accion que conservan los Estados a cuyo aprovechamiento puede contribuir esta

investigacion.

8§ 2. La trascendencia de ambos regimenes vuelve dificil su armonizacion. Sin embargo, la
utilizacion de ese margen de accion se ve condicionada por el hecho de que la trascendencia
asignada a ambos regimenes, propiedad intelectual y competencia econémica, convierte a su
interseccion en un tema de enorme complejidad. No solo debe buscarse una fundamentacion
que los compatibilice y una concatenacion de sus institutos, sino, mas importante adn, se
requiere de puntos de equilibrio que solucionen su enfrentamiento y que, a su vez, permitan a

cada uno alcanzar los objetivos que les han sido asignados.

La tematica planteada en este estudio agota este esfuerzo en cuanto busca esa
fundamentacion y concatenacion de instituciones (el derecho de patente de invencién como

posicion de dominio en el mercado) al mismo tiempo que persigue la determinacién de uno de

También se lo ha calificado como el mayor logro de la Ronda Uruguay (Miguel Angel Diaz Mier. Del GATT a la
Organizacion Mundial de Comercio. Madrid, Editorial Sintesis, 1996, p. 318).

8 En este sentido, se ha dicho que las leyes de competencia desempefian, al interior de un sistema de economia de
libre mercado, dos funciones importantes: proteccion de la competencia y promocion de ella, principalmente,
mediante desregulacion y privatizacion (Banco Mundial y Organizacion para la Cooperacion y Desarrollo
Econdmicos. La Politica de Competencia en la Economia Global: una perspectiva latinoamericana. Resumen
interpretativo de la conferencia Foro de las Economias Emergentes del Mercado, Buenos Aires, 28 al 30 de
octubre de 1996, p. 32).

También se ha dicho que “competition policy should be viewed as the fourth cornerstone of government economic
framework policies along with monetary, fiscal, and the trade policy.” (The World Bank and Organisation for
Economic Co-operation and Development. A Framework for the Design and Implementation of Competition Law
and Policy. s/l, 1999, p. 9).

® Banco Mundial y Organizacién para la Cooperacién y Desarrollo Econémicos. Documento citado, p. 9.
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esos puntos (la licitud o no de la negativa a licenciar), procurando, ante todo, la consecucion

de las metas de ambas ramas juridicas.

8 3. La tematica analizada tiene incidencia en el ambito nacional. En lo que interesa a
nuestro pais, el Ecuador —al igual que para la region-, el objeto de esta investigacion reviste
especiales connotaciones, dada la asimetria que se evidencia en el fortalecimiento del régimen
de propiedad intelectual y la ausencia de una legislacion de competencia econémica que actue
de contrapeso adecuado™. En efecto, Ecuador tiene una legislacion de propiedad intelectual
moderna, acoplada a las exigencias del Acuerdo sobre los ADPIC. Por parte del régimen de
competencia econémica, es éste un asunto de actual debate en nuestro pais pese a que no se

cuenta todavia con una legislacion en la materia'?,

A pesar de la poca capacidad inventiva patria'®, es importante considerar, también, que
la materia de nuestra investigacion tiene interés, no solo en cuanto al mantenimiento de un
sistema de competencia econémica —segun los objetivos que se le atribuyan- sino también en

los flujos de tecnologia e inversion a que nuestro pais pudiera acceder.

1.2 EL DERECHO DE PATENTE DE INVENCION COMO MECANISMO DE APROPIACION
TEMPORAL DE LA TECNOLOGIA. LOS FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE

10«1 a reforma legal de la propiedad intelectual en curso en América Latina se ha efectuado sin contar con una
tradicion y con mecanismos efectivos para la aplicacion de regimenes de defensa de la competencia que
equilibren, con contrapesos adecuados, los derechos de los titulares de propiedad intelectual”. (Carlos M. Correa.
“Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”. Op. cit., p. 50).

1 Nos referimos a la Ley de Propiedad Intelectual (Registro Oficial N° 320 de 19 de mayo de 1998), sin perjuicio
de la existencia de una norma supranacional, asimismo consecuente con las prescripciones de ese instrumento
internacional, cual es la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones (Registro Oficial N°
258 de 2 de febrero de 2001).

2 Existen varios proyectos de ley y reglamentaciones especificas. A uno de aquellos y una de éstas nos
referiremos en posteriores pasajes de este estudio.

B Una investigacion que se esté llevando a cabo en la Direccién de Patentes del Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual (a cargo del Ing. Washington Gaibor B.) arroja como uno de sus resultados el siguiente dato
estadistico: del total de 1.136 titulos de patente otorgados durante el decenio (1990-2000), solo 35 (es decir, el
3.08%) fueron conferidas a titulares nacionales.

Una resefia sobre estas invenciones puede encontrarse en el articulo Los Inventos “made in Ecuador”, publicado
en el Diario EI Comercio el dia 29 de julio de 2001, pag. B 10.
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PROTECCION DE PATENTES!* A LA LUZ DE LOS OBJETIVOS DEL DERECHO DE
COMPETENCIA ECONOMICA®,

Conforme veremos en infra, 1.3.1.2, existe un mercado de DPI’s. La existencia
de este mercado obedece a que, entre otros titulos de propiedad intelectual, las
patentes permiten la apropiacion temporal de tecnologia. En principio,
pareceria que esa apropiacion, que se traduce en exclusividad en el campo de
los DPI’s, estaria en contradiccion con los postulados del régimen de
concurrencia. Mas, si se parte de una nocién institucional de competencia,
surge, en cambio, la coincidencia de objetivos entre los regimenes de
propiedad intelectual y concurrencia como propulsores del bienestar del
consumidor y del desarrollo tecnol6gico. Al analisis de cada uno de estos
puntos se encuentra destinado el presente acapite, pues, segin veremos al final
de él, tienen incidencia directa en la tematica de nuestro trabajo.

8 4. EIl sistema de patentes permite la apropiacion temporal de tecnologia. En primer
término, resulta manifiesto que el derecho de patente de invencion® permite la apropiacion

temporal de tecnologia'’. Ello no significa que todo el conjunto de conocimientos e

% A fin de evitar repeticiones tediosas, en este trabajo, pese a las diferencias existentes, vamos a utilizar el
vocablo ‘patente’ como sindnimo de ‘patente de invencion’.

15 preferimos la denominacion de derecho de la competencia econémica, para diferenciar nuestro estudio del que
corresponde al derecho de la competencia desleal que, junto con el anterior, forman el derecho de la competencia
(Rafael A. Acevedo. “El modelo de la competencia basada en la eficiencia de las propias prestaciones y la
publicidad desleal”. En: Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones. Afio 31. NUms. 181 a 184. Buenos
Aires, Depalma, 1998, p. 495). Es importante esta precision, pues no se trata de una terminologia de general
aceptacion. Asi, Hermenegildo Baylos Carroza (Tratado de Derecho Industrial. 22 edicion. Madrid, Editorial
Civitas S. A., 1993, p. 235) se refiere al derecho de la competencia econémica como comprensivo tanto del
derecho de las limitaciones de la competencia como de la disciplina de la competencia desleal.

18 En esta exposicion, consideramos que “la invencién o, lo que es lo mismo, el objeto de la patente, consiste
esencialmente en una regla para el obrar humano que contiene la solucidn a un problema técnico hasta entonces no
resuelto o resuelto de manera insatisfactoria”. (José Manuel Otero Lastres. La invencion y las excepciones a la
patentabilidad en la Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena. Intervencion en el Seminario sobre
Patentes en la Comunidad Andina, realizado en Quito los dias 9 y 10 de mayo de 2001. Materiales suministrados
por los organizadores del evento, p. 7).

En linea con ello, “[u]na patente de invencion es un derecho exclusivo a la explotacién de una invencion durante
un periodo determinado”. (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencién. Buenos
Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 2001, Tomo I, p. 17).

Con visién mas amplia, puede decirse que “[I]a patente como posicién juridica tiene un objeto, la invencion, y un
contenido, un conjunto de facultades y deberes juridicos”. (Sofia Fernandez de Cdérdoba. Derecho de Patentes e
Investigacion Cientifica. Valencia, Tirant Lo Blanch, 1996, p. 51).

7 Al respecto, consultar el Capitulo 111, Apropiacién de la Tecnologia, de Rafael Pérez Miranda. Propiedad
Industrial y Competencia en México. 22 edicion. México, Editorial Porrda, 1999, pp. 71-87. En él, al tratar de los
DPI’s, se sostiene lo siguiente: “Llamamos apropiacién de bienes intelectuales, en sentido amplio, a los hechos o
actos juridicos en virtud de los cuales una persona puede excluir a otras de la utilizacién de una obra o invencién
(producto o proceso productivo) y logra una situacion que le reporta [0 que puede reportarle] una retribucion
pecuniaria; comprende la patente, el derecho de autor, el secreto industrial, el modelo de utilidad, la invenciéon de
trabajadores en relacién de dependencia, mejoras de patentes, marcas, franquicias. En sentido estricto, la
apropiacién culmina con la obtencién o reconocimiento de un derecho subjetivo, en virtud del cual la invencion u
obra sdlo puede ser explotada por quien la cred, o por la persona a quien la misma expresamente autorice; en
sentido amplio incluye al secreto industrial, que permite acceder a la exclusividad mediante hechos juridicos que
preservan el secreto”. (Ibid., p. 71). Las tres principales formas de apropiacion de tecnologia son los derechos de
patente de invencion, modelos de utilidad y secretos industriales (Ibid., pp. 73-75).

En este mismo sentido debe tomarse la afirmacion de Guillermo Cabanellas de las Cuevas, quien manifiesta que
“las patentes constituyen tan sélo uno de los diversos instrumentos juridicos existentes [...] para la proteccion de la
tecnologia”. (Derecho de las Patentes de Invencion. Op. cit., Tomo I, p. 20).
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informacién puedan ser apropiados por patentes de invencidn, sino solo aquellos que revisten
—entre otros requisitos positivos de patentabilidad- aplicacion industrial, es decir,

conocimientos técnicos —o, tecnologia®®-.

Ahora bien, los fundamentos de esa apropiacion estdn en funcién de los objetivos

asignados a los regimenes de propiedad intelectual y concurrencia®.

§ 5. La competencia como situacion factica, politica y legislacion. Previo al andlisis de esos
objetivos, es pertinente una breve revisién sobre las nociones que caben respecto de la
competencia, en virtud de que estas distinciones son imprescindibles para nuestra exposicion y
permiten salvar —en cierta medida- la dificultad de definir aquel concepto. Dichas nociones
son tres. La primera de ellas asocia a la competencia con una situacién factica de concurrencia
de competidores en el mercado®. La segunda, por su parte, atafie a la politica de competencia,
dentro de la que cabe distinguir, por una parte, la intervencién del Estado en el contexto de las

|21

relaciones de comercio internacional* y, por otra —que es la asumida en este trabajo-, la

Ver también Carlos M. Correa quien enfoca el problema de la apropiacion de tecnologia de manera indirecta, al
afirmar que “[a] diferencia del caso de la “‘ciencia abierta’ en la que no existen mecanismos para apropiarse de los
resultados de la investigacion, en el de la ‘tecnologia’ el sistema de incentivos y retribucién se basa en la
posibilidad de apropiarse de las rentas emergentes via derechos de propiedad intelectual”. (“Produccion y
Comercializacion de Conocimientos Cientifico-tecnoldgicos”. En: Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo
XXI. Lima, INDECOPI y OMPI, 1996, p. 55). Se entiende que, si existe apropiacion de esas rentas, ello obedece a
la existencia de un &mbito tecnolégico reservado al titular que es posibilitada por el derecho de patente.

Sobre este punto volveremos en infra, 1.3.2, al tratar del mercado de la tecnologia.

18 «por tecnologfa entiendo, en continuidad con Harvey Brooks y Daniel Bell, ‘el uso del conocimiento cientifico

para especificar modos de hacer cosas de una manera reproducible’.” (Manuel Castells. La era de la informacion.
Vol. 1. Madrid, Alianza Editorial, 1996, p. 56).

La proximidad entre tecnologia y técnica es explicitada en la nota N° 132.

19 Al solo fin de evitar reiteraciones fastidiosas, vamos a utilizar los vocablos ‘competencia’ y ‘concurrencia’
como sinénimos, pese a que el primero, se ha dicho, entrafia la idea de rivalidad que es ajena al segundo
(Hermenegildo Baylos Carroza. Op. cit., p. 253, nota 411).

%0 Se ha sefialado que “[b]roadly defined, competition in market-based economies refers to a situation in which
firms or sellers independently strive for buyer’s patronage in order to achieve a particular business objective, for
example, profits, sales, or market share. Competition in this context is often equated with rivalry.” (The World
Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. Documento citado, p. 1).

En linea con esa definicion, la competencia, de un modo empirico, puede ser definida como “aquella situacion en
que se encuentran las empresas que concurren en el mercado, en virtud de la cual cada transaccion comercial que
efectlia cualquiera de ellas puede ser representada por las demas como una oportunidad comercial perdida”.
(Hermenegildo Baylos Carroza. Op. cit., p. 255).

21 En este sentido, la politica de competencia comprende no sélo “el cuerpo de leyes que regulan las practicas
comerciales (acuerdos horizontales o verticales entre empresas, abusos de posiciones dominantes,
monopolizacion, etc.) sino (...) también a los compromisos comunitarios de los paises y a las principales politicas
de los estados que ejercen impacto sobre la competencia”. (Gabriel Ibarra Pardo. La Politica de Competencia de
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asignacion de objetivos a la competencia como dato factico® que, ademas, dan sustento a la
legislacion especifica e inciden en su aplicacion. Por Ultimo, en su tercera acepcion, se incluye
al derecho de la competencia como conjunto de normas juridicas reguladoras del proceso
competitivo®. Como vemos, en lo que aqui interesa destacar, existe una relacion de tipo
instrumental entre la politica de competencia y ésta como situacion empirica y régimen

juridico.

§ 6. Libre competencia no es sinénimo de competencia econdmica. Del repaso de esas tres
nociones puede extractarse que, de mayor importancia que la definicién adoptada respecto de
lo que constituye la legislacion de competencia econdmica, es la teleologia que se le asigne a
ésta* y el bien juridico que, en consecuencia, se estime protegido. De este modo, puede verse
que se trata de un régimen tutelar, exclusivamente, del derecho subjetivo de concurrir al
mercado® (teoria subjetiva); o, por el contrario, que sus prescripciones buscan conseguir otros

objetivos, a los que puede corresponder una jerarquia igual al derecho mencionado®, o,

la Comunidad Andina de Naciones. En: Economia y Derecho, Orientadores de la Sociedad Siglo XXI. Santafé de
Bogotéa D.C., Colombia, 17 y 18 de junio de 1999, p. 1). De esta forma, dicha concepcion incluye las acciones no
solo de las empresas —sean privadas o publicas- sino también los comportamientos estatales de incidencia en la
materia. Este es el sentido que adopta el Tratado de Roma (BOE 1 enero de 1986) cuyas Normas sobre la
Competencia (Capitulo 1, Titulo I, Tercera Parte) se encuentran divididas en tres secciones: disposiciones
aplicables a las empresas, préacticas de dumping y ayudas otorgadas por los Estados. Segun esta dptica, “hay que
distinguir entre competencia econémica en igualdad de circunstancias y las practicas desleales en materia de
intercambios comerciales en la esfera internacional. Estas Ultimas se refieren al dumping y a las subvenciones o
subsidios, practicas ejecutadas por los Estados”. (Leonel Pereznieto Castro. EI T.L.C. Una introduccién. México,
Grupo Editorial Monte Alto, 1994, p. 345).

22 «| 3 politica de competencia abarca la totalidad de objetivos e instrumentos que buscan mantener y fomentar la
estructura de mercado asi como el comportamiento del mercado con cualidades de competencia”. (Peter
Oesterdiekhoff. “Politica de Competencia”. En: Economia Social de Mercado: su dimensién social. 12 edicion.
Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1998, p. 15).

Es en este sentido en el que se toma a la competencia en el Capitulo I, Objetives of Competition Policy, del estudio
preparado por The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. Op. cit., pp. 1-9.

23 El derecho de la competencia ha sido definido como “el conjunto de normas juridicas que regulan la rivalidad
entre los distintos agentes econdmicos para la busqueda y conservacion de una clientela”. (Belisario Betancourt.
“Aproximaciones al Derecho de la Competencia”. En: Derecho de la Competencia. 12 edicion. Santafé de Bogota,
el Navegante Editores, 1998, p. 27).

2 “No es tarea facil definir cuél es el contenido del derecho de la competencia, porque dicho derecho no obtiene
su unidad del dominio en el cual se aplica, sino de las finalidades que se encuentra destinado a perseguir”. (Ibid.).

% Desde esta perspectiva, seria pertinente observar que la distincién entre permisibilidad de la posicion de
dominio y la ilicitud de su ejercicio abusivo —que es referida a lo largo de este trabajo- constituiria el “mas
espectacular y trascendente de los defectos del ordenamiento antitrust europeo que sirve para poner de manifiesto
sus carencias asi como las incoherencias entre orden juridico y principios filoséficos que lo sustentan”. (Rafael
lllescas Ortiz. “Propiedad Industrial y Competencia Empresarial”. En: Derecho de la Propiedad Industrial.
Madrid, Dykinson S.L., 1993, p. 272).

% En esta linea, Javier Viciano Pastor ha sostenido que “[l]a razén de ser de la institucionalizacion de la
competencia econdémica como objeto de proteccion radica en la dimensién social que en los Ultimos afios ha
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incluso, superior?’ (teorfa institucional®®). Por nuestra parte, explicamos dichas concepciones
en el trénsito, como bien juridico tutelado, de la proteccion de la libertad de competencia
(como derecho subjetivo en que se materializa la libertad de empresa®) a la competencia
econdmica (en la que, bajo ciertos respectos, la libertad de competencia debe ceder frente a

otros postulados®, que seran objeto de mencidn en parrafos siguientes).

Este giro, como se entiende, postula distinguir dos tipos de dafio que pueden ser

ocasionados por las actuaciones de los agentes que concurren en el mercado, uno a los

adquirido el Derecho de la competencia que ha pasado de ser un Derecho de clase a ser un Derecho de la
ordenacion del mercado (Marktrecht), que defiende la competencia como sistema en el que se garantizan no sélo
los intereses de los competidores, sino también los de los consumidores y los del interés publico”. (Libre
competencia e intervencion publica en la economia. 12 edicion. Valencia, Tirant Lo Blanch, 1995, p. 83). Frente a
la principalizacion del criterio institucional, este autor propugna reconsiderar el balance de intereses incursos en la
legislacion de competencia, pues “el gran peligro de esta concepcion es que, al olvidar los derechos subjetivos a la
libertad de empresa en aras de otros intereses también protegibles, se promociona mayor concentracion
empresarial y se permiten en muchos casos restricciones de la libertad de competencia que, aceptables desde el
punto de vista del consumidor como sujeto econdmico, son inaceptables desde la perspectiva del ciudadano (...)
No hay que olvidar que los consumidores son también ciudadanos y, como tales, no estan exclusivamente
interesados en el bienestar econdémico, sino también en el bienestar politico y social”. (Ibid., pp. 96-97. Cursivas
constan en el texto original).

Comparte esta posicion Hermenegildo Baylos Carroza (Op. cit., p. 261 y ss., y 284) para quien “[IJa competencia
sirve al mismo tiempo valores individuales y sociales, dentro de un régimen econdémico”. Entre los primeros se
encuentra la libertad de competencia.

%" Reflejo de esta postura, “un examen de las diferentes legislaciones nacionales permite percibir claramente las
concepciones diversas con respecto al tema. Mientras algunas privilegian el juego de la libre competencia, de tal
manera que cualquier practica que vaya contra este objetivo es necesariamente ilegal, otras mas pragmaticas, entre
las cuales se encuentra nuestra legislacion [la colombiana] que es mucho mas préxima al derecho comunitario
[europeo], admiten que esta preocupacion debe algunas veces ceder frente a ciertos imperativos superiores, al finy
al cabo, la_competencia no es un fin en si_misma, sino un medio para alcanzar el bienestar y el progreso
econémico de las naciones y de los consumidores”. (Marco Velilla. “Una aproximacion al concepto de Abuso de
Posicion Dominante”. En: Derecho de la Competencia. 12 edicion. Santafé de Bogot4, el Navegante Editores,
1998, p. 179. Subrayado fuera de texto).

En idéntica linea de pensamiento, se ha manifestado que “la competencia no es un fin en si misma, sino que esta
destinada a cumplir una funcion en el andamiaje juridico del orden econémico, que tiene que estar en linea con la
finalidad del bienestar general, de bien comin que lo inspira y justifica.” (Roberto Dromi. Competencia y
Monopolio. Argentina, Mercosur y OMC. Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1999, p. 20).

% Esta es la terminologfa utilizada por Javier Viciano Pastor, que hacemos nuestra a lo largo de esta exposicion.

2 Cfr. Delio Gémez Leyva. “Las Practicas Restrictivas de la Competencia. Acuerdos y Préacticas Concertadas”.
En: Derecho de la Competencia. 12 edicion. Santafé de Bogot4, el Navegante Editores, 1998, p. 129, y Javier
Viciano Pastor. Op. cit., pp. 202 y 208 (en esta Ultima pagina se contiene una cita coincidente de Manuel Broseta
Pont).

%0 «_a competencia como objeto de proteccion no implica necesariamente el rechazo de los ataques contra la
libertad de comercio, sino que, al contrario, en algunas ocasiones supondra la promocion de una actuacion
restrictiva”. (Javier Viciano Pastor. Op. cit., p. 75).



23

competidores y otro a la competencia®, sin perjuicio de que ciertas conductas puedan producir

afectacion a ambos intereses.

La noci6n institucional es la que se ha impuesto en la actualidad®’. Dicho
afianzamiento tiene consecuencias en cuanto a la coincidencia o no entre los regimenes de
propiedad intelectual y competencia econémica. A tal efecto, repasemos, en primer lugar, los

objetivos asignados a ambos regimenes.

§ 7. Los objetivos perseguidos por los regimenes de propiedad intelectual y competencia
econémica son coincidentes. La existencia, proteccién y observancia de los DIP’s revisten
caracter instrumental. Entre los objetivos perseguidos, los mas sefialados son el bienestar del
consumidor y la promocién de la innovacion tecnolégica® (esto Gltimo, sobre todo, en
tratandose de patentes de invencion®). En lo que dice relacion con el primero de ellos, como
quiera que se fundamente el derecho de patentes®, es necesario recalcar que este sistema

siempre atiende al interés publico®, concepto en el que necesariamente ha de incluirse al

51 En efecto, ese es el sustrato que subyace en la afirmacion de que “it is important not to equate harm to
competitors with harm to competition.” (The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and
Development. Documento citado, p. 85).

%2 Al cabo de un estudio comparado de gran alcance, se llegé a la siguiente conclusién: “The only areas of
consensus apparent across different jurisdictions are that: (i) The objective of competition policy is to protect
competition by striking down or preventing those private (and where possible, public) business restraints that
adversely interfere with the competitive process. (ii) The competitive process should be protected not to maintain
and promote competition for competition’s sake but to achieve other objectives.” (Ibid., p. 4).

% “Intellectual property rights are designed to promote the creation of innovations and thus to promote economic
advance and consumer welfare.” (Organisation for Economic Co-operation and Development. Competition Policy
and Intellectual Property Rights, p. 10. Este documento puede ser consultado en: http://www.oecd.org
[daf/clp/Publications/IPR.PDF).

# «as patentes constituyen uno de los elementos juridicos dirigidos a promover el desarrollo tecnoldgico”.
(Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencion. Op. cit., Tomo I, p. 16).

Sin embargo, este argumento ha sido objeto de censura, ya que dicha funcion pareceria corresponder —mas bien- a
los contextos de paises desarrollados. Para los que no lo son y debido a la —discutida- equiparacion entre
explotacion e importacion que prescribe el acuerdo sobre los ADPIC, “la institucidn de la patente no garantiza un
monopolio de explotacidn industrial a titulo principal, sino que, por el contrario, se convierte esencialmente en un
instrumento de monopolio de importacion que inhibe la invencion local en lugar de estimularla”. (Bernard
Remiche y Hélene Desterbecq. Op cit., p. 251).

% Un extenso analisis sobre las diversas teorias relativas a la fundamentacion del sistema de patentes puede
consultarse en Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencion. Op. cit., Tomo I, pp.
35-154.

% El titular de una patente “debe justificar socialmente la atribucién del privilegio que importa la patente, de modo
que la concesion del mismo no se convierta en una carga negativa para la comunidad (por ej., impedir el progreso
tecnoldgico, la explotacion del invento en el territorio nacional, dificultar el abastecimiento normal del mercado,
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bienestar de los consumidores®’. En materia de fomento a la innovacion, pese a ciertos
criterios disidentes®, es una posicion generalmente admitida aquella que finca en los derechos
de patente de invencién uno de sus principales incentivos -en un sistema de economia de
mercado®-. En linea con todo ello, pervive la tesis schumpeteriana respecto de la aptitud

innovadora que, en materia de desarrollo tecnoldgico, ofrecen los grandes monopolios®.

Dado el caracter de bien —y ademas- publico del conocimiento tecnoldgico, se
confieren DPI’S, especialmente, patentes de invencién como mecanismo para el progreso de
la actividad inventiva. Este efecto sobre la innovacién tecnoldgica constituye el fundamento

econdmico actual del sistema de patentes*.

imponer precios que impliquen un abuso de posicién dominante, etc.).”. (Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel.
Patentes y Competencia. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores, 1996, p. 40).

% Se considera que aquél es el beneficiario Gltimo del sistema de patentes tanto por la disponibilidad de los
productos protegidos como también por la difusién de los conocimientos que posibilita un mayor avance
tecnoldgico.

% Este es, precisamente, uno de los aportes de la ciencia econdmica. Para una referencia, se puede consultar el
resumido trabajo de Pedro Portellano Diez. “La Valoracion del Sistema de Patentes: Una ensefianza para el
derecho de la Competencia Desleal.” En: Estudios juridicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez. Separata.
sle. s/a. s/l., p. 969-981. En él, se afirma que “la conclusion a la que adhieren la mayoria de los economistas que
han estudiado con mas rigor el tema es que si las leyes nacionales de patentes no existieran, seria dificil presentar
argumentos concluyentes que hicieran implantarlas, pero debido a que existen, se desplaza la carga de la prueba 'y
es igualmente dificil presentar razones realmente decisivas para derogarlas”. (Ibid., p. 976). Entonces, su efecto
promotor de la innovacion es puesto en tela de juicio.

¥ Luego de una investigacién de varias alternativas, el profesor Carlos Fernandez-Novoa concluyd que “[e]l
régimen de patentes es el Unico sistema de inventivos para la investigacion tecnoldgica reconciliable con el
sistema de economia de mercado”. (Citado por Karl F. Jorda. Derechos de Propiedad Intelectual. Reflexiones
sobre su naturaleza e importancia. Intervencion en el Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina,
realizado en Quito los dias 9 y 10 de mayo de 2001. Materiales suministrados por los organizadores del evento, p.
185).

“0 E| economista austriaco Joseph Schumpeter sostuvo que “la esencia del desarrollo econémico es la innovacién y
que los monopolistas son, en realidad, la fuente de la innovacion en las economias capitalistas”, tesis expuesta en
su obra Capitalism, Socialism and Democracy, publicada hacia 1942, en que afirma lo siguiente: “...Tan pronto
como...indagamos en los conceptos en los que mas evidente ha sido el progreso, el rastro no nos conduce a las
puertas de las empresas que trabajan en condiciones de competencia relativamente libre, sino precisamente a las
de los grandes establecimientos —que, como en el caso de la maquinaria agricola, también explican una gran parte
del progreso del sector competitivo- y surge en nosotros la asombrosa sospecha de que tal vez las grandes
empresas hayan tenido més que ver con la creacion de ese nivel de vida que con su reduccion”. (Paul A.
Samuelson y William D. Nordhaus. Economia. 162 edicion en espafiol. Madrid, McGraw-Hill, 1999, pp. 183-185).

Segun resefia Javier Viciano Pastor (Op. cit., pp. 48-49), idéntico planteamiento es sustentado en la actualidad por
la escuela neoclésica. Sin embargo, se lo considera un argumento carente de absoluta firmeza. (Debra A.
Valentine. Abuse of Dominance in relation to Intellectual Property: U.S. Perspectives and the Intel Cases. Speech
before the Israel International Antitrust Conference. Tel Aviv. November 15, 1999. Este documento puede ser
consultado en: http:// www.ftc.gov.speeches/other/dvisraelin.htm, acapite II).

“! En una economia de mercado, “el cambio tecnolégico es un producto del sistema econémico”, con la
caracteristica excepcional de que los conocimientos tecnoldgicos “son bienes publicos, es decir, bienes ‘no
rivales’ en términos técnicos”, ya que el uso por parte de una persona no agota el bien ni impide su uso por otra.
Consecuentemente, para la promocion de la innovacion tecnolégica se otorgan DPI’s de manera que permitan la
recuperacion de la inversion realizada en su produccion; caso contrario, se estima, no se produciria el suficiente
desarrollo tecnolégico. (Cfr. Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus. Op. cit., pp. 520-521).
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Del lado del régimen de competencia econémica, prima facie y desde un punto de
vista subjetivo, el establecimiento de derechos exclusivos —precisamente, el caso del derecho
de patente- seria contrario a sus postulados por la eliminacion de la posibilidad de concurrir en
el mercado en la actividad econémica que es objeto de exclusividad®. Es en este punto donde
entra la concepcidn institucional de competencia que permite la consideracién de objetivos
como, entre otros™, son el bienestar del consumidor* y el desarrollo tecnolégico®, ambos
relacionados con la eficiencia econdmica, en sus dimensiones estatica y dinamica*®. Con

relacion al primero, es quiza el objetivo més sefialado®” y tiene, se ha dicho, mayor

“2 Esta relacién de contradiccion es puesta de manifiesto, entre otros, por Guillermo Cabanellas de las Cuevas.
Derecho Antimonopélico y de Defensa de la Competencia. Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 1983, p. 690.

“ Un sucinto repaso sobre los objetivos contemplados por las distintas legislaciones puede ser consultado en The
World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. Documento citado, pp. 2-4.

En cuanto a los objetivos del derecho comunitario europeo en materia de regulacion de la competencia, ver Barry
J. Rodger y Angus MacCulloch. Competition Law and Policy in the EC and UK. London, Cavendish Publishing
Limited, 1999, pp. 13y ss.

A manera de ejemplo, puede consultarse el Art. 1 del Proyecto de Ley de Proteccion de las Libertades
Econdmicas, elaborado por la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios y CARE-Ecuador e ingresado al
Congreso Nacional con el nimero 22-660, en que se sefiala como objetivos: “Promover y proteger la competencia
para impulsar la eficiencia y el desarrollo sustentable en el marco de la economia social de mercado, asegurar a los
consumidores las mejores condiciones posibles de precio, calidad y acceso a bienes y servicios y crear
oportunidades de participacion equitativa en la economia, particularmente de la pequefia y mediana empresa”.

# «[Jos acuerdos entre empresas, la existencia de mercados oligopélicos o monopélicos, y la posicién dominante

de algunas empresas contribuyen a desnaturalizar la oferta de bienes y servicios y por lo tanto a limitar el derecho
del consumidor a elegir”. (Roberto Dromi, Miguel Angel Ekmekdjian y Julio Rivera. Derecho Comunitario. 22
edicion. Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 336).

** Cfr. Javier Viciano Pastor. Op. cit., p. 67.

“® El concepto de eficiencia econdmica incluye tanto a la eficiencia en la asignacion —o estética- (allocative
efficiency) como a la dinamica (dynamic efficiency). Esta Gltima tiene relacion con el cambio tecnolégico y la
innovacion (The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. Documento citado,
p.1).

El transito evolutivo de la libertad de competencia a la competencia econémica, descrito en precedencia, ha
significado que Javier Viciano exclame que “el objeto de proteccién ha variado desde los politico-juridicos y
sociales —libertad de competencia como proteccion de los competidores honrados y control del poder de mercado-
hasta los politico-econémicos —funcién ordenadora y de direccién y, por ultimo, simplemente eficiencia
econémica como bienestar del consumidor-". (Op. cit., p. 94. Cursivas en el texto original).

" En efecto, tiende a asignarsele un notable peso relativo a la proteccién del bienestar del consumidor como
objetivo del derecho de la competencia. En tal virtud, se ha dicho que “[e]l principal objetivo de una politica
eficaz de competencia es, entonces, el mantenimiento del proceso competitivo, proceso que obliga a las empresas
a volverse eficientes, con el objeto de ofrecer a sus compradores unos mayores niveles de satisfaccion. En este
orden de ideas, puede afirmarse que el destinatario y beneficiario final de las normas sobre competencia es el
consumidor de bienes y servicios”. (Marco Aurelio Zuloaga. “La perspectiva colombiana de la promocion de la
competencia.” En: Derecho de la Competencia. 12 edicion. Santafé de Bogot4, el Navegante Editores, 1998, p.
32).

También Anthony Sullivan indica que “[e]l bienestar del consumidor aparece como objetivo del derecho
antimonopdlico, cualquiera que sea la tendencia asumida”. (Citado por Sabas Pretel de la Vega. “El Comercio
Organizado y el Consumo.” En: Politica y Derecho del Consumo. Bogota, El Navegante Editores, 1998, p. 446,
nota 5).
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trascendencia en los casos de abusos de posiciones dominantes*®. En cuanto al desarrollo
tecnoldgico, para permitir la apropiacion de los beneficios econémicos derivados de la
invencion, el régimen de la competencia acepta que los derechos de patente restrinjan o
eliminen la competencia, durante un cierto espacio de tiempo*’, como el medio idéneo para tal
fin®. Por ello, los DPI’s ordenan la competencia en el &mbito de los derechos inmateriales™, y

los de patente de invencién en el campo de los conocimientos técnicos en particular®.

Empero, es conveniente destacar que, en el régimen de competencia econémica, al
parecer, no existe mayor consenso entre el peso relativo a asignarsele a cada objetivo en caso

de conflicto entre ellos®. Ello deviene de que tanto la determinacion de los objetivos a

Ademas, un estudio de las legislaciones de doce paises americanos concluy6 que uno de los objetivos generales
propuestos es precisamente el bienestar del consumidor. (Grupo de Trabajo sobre Politicas de Competencia del
Area de Libre Comercio de las Américas. Reunion celebrada en Lima, el 16 y 17 de mayo de 1996. Inventario
sobre Leyes y Normas Nacionales Referidas a las Politicas sobre Competencia en el Hemisferio Occidental. § I1.
Este documento puede ser consultado en: http://www.alca-ftaa.oas.org/ cp_ comp/spanishdlr/dir_sums.asp).

“8 Delio Gémez Leyva (De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia econémica. Santa Fe
de Bogota, Camara de Comercio de Bogota, 1998, p. 148, nota 117) cita a Garrigues, para quien, en el abuso de
posicion dominante, la afectacion recae sobre los consumidores “porque la competencia ha sido eliminada
precisamente por virtud de esa situacion preponderante de una o varias empresas en el mercado. [La proteccion se
dirige, entonces,] a favor del consumidor, que es victima de las imposiciones de esos empresarios en situacion de
predominio”.

“ Seguin el Art. 33 del Acuerdo sobre los ADPIC (Suplemento al Registro Oficial N° 977 de 28 de junio de 1996),
dicho espacio de tiempo no puede ser inferior a “un periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacién de
la solicitud”.

Es de anotar, sin embargo, que segun un estudio llevado a cabo por Mansfield (1985), “most patents probably
have a ‘real life” much shorter than their formal legal period as ideas and techniques are copied and as expertise
leaks through the movement of key staff.” (Tomado de Chris Farrands. Op. cit., p. 80).

% Carlos M. Correa. “Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”. Op. cit., p. 52.
Por ese motivo, “[e]l reconocimiento de derechos sobre bienes inmateriales debe ser asi considerado no como una
contradiccion con los principios basicos del Derecho de la Competencia —entendido éste en sentido amplio [0
€omo un criterio institucional, en nuestra terminologia]-, sino como un aspecto o técnica juridica de esa rama del
Derecho”. (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencién. Op. cit., Tomo I. p. 576).

® Los DPI’s ordenan la competencia en el ambito de las creaciones intelectuales, ya que “[s]i esos derechos
exclusivos no se otorgaran, no existiria competencia sobre bienes inmateriales, o estaria muy restringida, porque
nadie se interesaria en invertir y hacer innovaciones que podrian ser inmediatamente copiadas por los
competidores”. (Alberto Bercovitz. “Tendencias Actuales en la Propiedad Intelectual.” En: Tendencias Actuales
del Derecho. México, Fondo de Cultura Econdmica, 1994, p. 61).

52 En tratandose de patentes, “el propésito de la proteccién juridica de los conocimientos técnicos es evitar la
competencia desleal en relacion con los mismos. Se busca, en particular, evitar que ciertos agentes econémicos
aprovechen los esfuerzos e inversiones de sus competidores, aprovechandose de las creaciones tecnolégicas
desarrolladas por éstos”. (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencion. Op. cit.,
Tomo I, p. 28). Es ésta la preocupacion por el denominado free-rider.

*% Un extenso analisis comparado sobre diversos cuerpos legislativos permite concluir que, en muchos de ellos, los
objetivos son yuxtapuestos y carecen de jerarquizacién alguna. Entre esos objetivos, se cuenta a la eficiencia
econémica y al bienestar del consumidor, sin perjuicio de considerar también la proteccion de las pequefias
empresas, la preservacion del sistema de libre empresa, mantenimiento de niveles de empleo, entre otros. No
obstante, “[t]he respective weights and priorities attached to these and other objectives of competition policy have
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perseguir por un sistema regulador de la concurrencia como la jerarquizacion entre ellos se
adscriben a cada politica de competencia particular™®, en los términos definidos con
anterioridad. De este modo, bajo la teoria institucional y segun sea la politica de competencia
gue se adopte, dafio a la competencia puede identificarse con afectacién a los intereses de los
consumidores o al desarrollo tecnoldgico. No obstante, puede plantearse otros objetivos
adicionales, como la defensa de las pequefias y medianas empresas>, por ejemplo. Se
comprende, entonces, que la asignacion de objetivos —y su jerarquizacion- puede tener
consecuencias en la segunda parte de la tematica analizada en este estudio, esto es, la negativa

a licenciar (infra, 2.2.3.838).

Como puede verse, la teoria institucional permite el encajamiento de objetivos® entre
el derecho de patentes y el régimen de concurrencia. En este acoplamiento, se ha manifestado,
se supera la coincidencia®” de objetivos para llegar, incluso, a la interdependencia®®, sobre

todo, en la consecucion del desarrollo tecnolégicosg. A pesar de ello, de la forma como se

remained largely ambiguous and hence are subject of intense debate. The inherent conflict between some of these
objectives heightens the controversy.” (Cfr. The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and
Development. Documento citado, pp. 2-5).

De manera coincidente, se ha sefialado que “one of the difficulties for competition law is assessing the priorities
and trade-offs between various objectives in a concrete case.” (Barry J. Rodger y Angus MacCulloch. Op. cit., p.
15).

* Que puede pertenecer a un Estado o, como en el caso de la Unién Europea o la Comunidad Andina de Naciones,
a un sistema de integracion econémica supraestatal.

% Téngase presente, como se verd més adelante, que ese es uno de los objetivos asignados al régimen de la
concurrencia comunitario europeo.

% “The intellectual property laws and the antitrust laws share the common purpose of promoting innovation and
enhancing consumer welfare.” (Antitrust Guidelines for the licensing of Intellectual Property. U.S. Department of
Justice y la Federal Trade Commission. April 6, 1995, § 1.0).

* Para el contexto norteamericano, se ha dicho que “intellectual property and antitrust laws are no longer
adversaries. Indeed, these laws share common purposes: to stimulate innovation and to confer benefits on the
American economy and the American public.” (Sheila F. Anthony. Antitrust and Intellectual Property Law: from
adversaries to partners. AIPLA Quarterly Journal. Vol. 28, Number 1, Page 1, Winter 2000, acépite VI. Este
documento puede ser consultado en: http://www.ftc.gov/speeches/other/aipla.htm).

% «|_a interdependencia entre propiedad intelectual y competencia obra econdmica y tecnolégicamente en dos
sentidos. La competencia requiere de la existencia de un sistema moderno, eficaz y adecuado de proteccion de la
propiedad intelectual. El funcionamiento efectivo de tal sistema depende asimismo de una eficiente observancia
de politicas sobre competencia que aseguren tanto un clima adecuado de competencia comercial en general como
un control de los abusos de los derechos de propiedad intelectual”. (Pedro Roffe. “El Acuerdo TRIPs y sus
efectos: el caso de los paises en desarrollo.” En: Propiedad Intelectual en el GATT. Buenos Aires, Ediciones
Ciudad Argentina, 1997, p. 354).

% «Antitrust law promotes market structures that encourage initial innovation with a competitive market “stick’ -
that is, firms that fail to innovate will get left behind. Intellectual property law encourages initial innovation with
the “carrot’ of limited exclusivity, and the profits that flow therefrom. Antitrust law enables follow-on innovation
by protecting competitive opportunities beyond the scope of the exclusive intellectual property right. Intellectual
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busca alcanzar esos objetivos, es decir, la creacion de derechos exclusivos que limitan la
competencia, surge un conflicto entre ambos regimenes, por lo que no es dable aceptar que su

vinculacion sea enteramente pacifica®.

A los efectos concretos de la temética presentada en este estudio, el repaso efectuado a
lo largo del presente apartado -en cuanto a la consolidacién de la teoria institucional sobre la
competencia- tiene dos connotaciones especificas. En primer término, se ha dado mayor
sustento a la existencia y ejercicio de los DPI’s en cuanto restricciones a la competencia. Del
otro, dejar en un segundo plano la competencia como derecho subjetivo, tiene efectos
adversos sobre la situacion del competidor al que se niega una licencia de patente de
invencidn, pues su interés es relevante Gnicamente en el evento de que, al mismo tiempo, se
halle comprometida la competencia —y los valores por ella protegidos- como tal. Sobre estos

efectos volveremos en infra, 1.3 y 2.2, respectivamente.

1.3 EL DERECHO DE PATENTE DE INVENCION COMO POSICION DE DOMINIO EN EL
MERCADO.

En este subcapitulo, corresponde analizar la definicion del derecho de patente
de invencién como monopolio a la luz del derecho de la competencia. Luego,
sentamos como afirmacion trascendental que el derecho de patente puede
conferir a su titular (o, segin el léxico pertinente, empresa) el poder de
mercado suficiente para configurar una situacion monopolistica o de posicién
de dominio en el mercado a cuyo efecto, como paso previo, pondremos de
relieve las diferencias entre las nociones de monopolio y posicion dominante
gue son pertinentes para la tematica de nuestro trabajo. Por ultimo, veremos
que la existencia de una posicion de dominio en el mercado surgida a partir de
un derecho de patente de invencion no es, per se, infraccion alguna de las
normas reguladoras de la competencia. Procederemos en ese orden.

8§ 8. Los derechos de patente de invencion no son monopolios en sentido econémico. La
naturaleza juridica de los DPI’s no esté totalmente definida por la doctrina especializada en la

materia. En una de sus dos vertientes principales®, se ha sostenido que los DPI’s constituyen

property law enables follow-on innovation by requiring public disclosure of the initial innovation (at least in the
patent context) and affording follow-on innovators rights of “fair use’ and freedom from intellectual property
‘misuse’.” (Debra A. Valentine. Documento citado, acapite Il, in fine).

8 Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas (Derecho de las Patentes de Invencién. Op. cit., Tomo 1. p. 577), quien
indica que no puede admitirse la inexistencia de tension entre ambas ramas juridicas.

81 La otra es aquella que considera a los DPI’s como formas de propiedad. Al parecer, esta posicion tendria
motivaciones de indole —méas bien- histérica. Como bien han sefialado Machlup y Penrose, “aquellos que
comenzaron usando la palabra propiedad en conexién con las invenciones tenian un propdsito definitivo en la
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monopolios®® en razon de las facultades que confieren a su titular®® (o empresa®, en la
terminologia empleada por la legislacion de competencia econdmica). Sin embargo, existe un
amplio margen de diferencia entre la exclusividad legalmente garantizada respecto de una
determinada actividad de explotacion y la presencia de un monopolio o posicién de dominio
en el mercado —relevante-. De aceptarse esta definicion del derecho de patente de invencion,
resultaria pertinente, entonces, distinguir entre monopolio legal y monopolio en sentido

econémico® a efecto de poner de relieve la discrepancia existente entre una categoria juridica

cabeza: querian sustituir una palabra con una connotacion respetable ‘propiedad’, por un palabra con un toque

desagradable ‘privilegio’.” (Citado por Pedro Portellano Diez. Op. cit., p. 972, nota al pie N° 9 in fine).

No obstante, “[e]s generalizada en el Derecho comparado la posicién que ve en el derecho derivado de las
patentes un derecho de propiedad”. (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencion.
Op.cit., Tomo I, p. 551).

52 Esta caracterizacion tiene también razones de indole histérica debido a que las patentes de invencién surgieron
como privilegios bajo los auspicios del mercantilismo (Javier Viciano Pastor. Op. cit., p. 41).

8 Desde la doctrina de la propiedad intelectual, esta posicion es asumida por: Rafael Pérez Miranda, para quien
los privilegios de autores, artistas o inventores son monopolios que no se encuentran prohibidos (Op. cit., pp. 291-
292 y 298); Hermenegildo Baylos Carroza (op. cit., pp. 235-245), cuando afirma que los DPI’s “confieren al
titular del derecho un verdadero monopolio, en el &mbito concreto de la materializacién y reproduccion de la
creacion protegida, que es un tipo de actividad econémica para la que s6lo el que posee esa exclusiva esta
autorizado” (Ibid., p. 235); Alberto Bercovitz (Problematica Actual y Reforma del Derecho de Patentes Espafiol.
Madrid, Editorial Montecovo S. A., 1978, p. 37); y, Manuel Pachén y Zoraida Sanchez Avila (EI Régimen Andino
de la Propiedad Industrial. Santa Fe de Bogota, Ediciones Juridicas Gustavo Ibafiez C. Ltda., 1995, pp. 120-121).

Fuera de este campo especifico del Derecho, también se han levantado voces que asumen esa categorizacion. Asi,
para Santos Pastor los derechos de propiedad industrial (cuyo caso mas notorio, considera dicho autor, son las
patentes de invencion) son monopolios naturales surgidos de una concesion administrativa (Sistema Juridico y
Economia: Una introduccion al Analisis Econémico del Derecho. Madrid, Editorial Tecnos S.A., 1989, pp. 75-76
y 80-81). En sentido similar se expresan Richard Posner (EI Analisis Econémico del Derecho. 12 edicion en
espafiol. Traduccién de Eduardo L. Suarez. México, Fondo de Cultura Econémica, 1998, p. 262), al referir a las
patentes como monopolios de proteccion gubernamental, y Joseph Stiglitz (La Economia del Sector Publico. 22
edicion. Traduccion de Maria Esther Rabasco y Luis Toharia. Barcelona, Antonio Bosch editor, 1998, p. 75) que
califica a las patentes como monopolios temporales. También ver West’s Enciclopedia of American Law. Vol 7.
St. Paul, West Group, 1998, p. 236.

Quienes le han negado este caracter a los DPI’s lo han hecho sobre la base de razones histéricas antes que
economicas. En esa linea, se ha dicho que “[lJos conceptos de monopolio y de patente deben ser distinguidos
claramente. Mientras en el monopolio algo se sustrae al dominio publico, una invencion se entrega al dominio
publico aun cuando durante un determinado plazo el inventor tenga derechos exclusivos sobre su creacién”.
(Daniel R. Zuccherifio y Flavia Guimarey y Caballero. Op. cit., pp. 262-263). En la misma linea, Karl F. Jorda en
su referida intervencion en el Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina (Materiales suministrados por los
organizadores del evento, p. 189).

% Pese a que a lo largo de toda la exposicién empleamos el vocablo ‘“titular’ (derecho de la propiedad intelectual),
lo hacemos como equivalente al de ‘empresa’ (derecho de la competencia). En efecto, se ha sefialado que “la
nocién de empresa en el Derecho protector de la libre competencia es una nocién funcional”, pues su nota clave
“es la participacion en la actividad econémica, la actuacion en el trafico de bienes y servicios que tiene lugar en el
mercado. Esta actividad puede desenvolverse bajo no importa qué forma juridica, dotada de personalidad o sin
ella, pero si es claro que tiene que existir una persona como centro de imputacion de esa actividad.” (Delio Gomez
Leyva. “Las Practicas Restrictivas de la Competencia. Acuerdos y Précticas Concertadas”. Op. cit., pp. 140-141,
nota 14).

% Cfr. Edward Hastings Chamberlin. Teorfa de la Competencia Monopélica. 22 edicion en espafiol. Traduccién de
Cristébal Lara y Victor Urquidi. México, Fondo de Cultura Econdmica, 1956, pp. 66-73. Participa del mismo
criterio Guillermo Cabanellas de las Cuevas (Derecho Antimonopdlico y de Defensa de la Competencia. Op. cit.,
p. 691), quien afirma que “[l]a legislacién de patentes y de marcas otorgan monopolios sobre determinados
inventos o signos, desde el punto de vista juridico. Tales derechos exclusivos pueden o no reflejarse en



30

y una concreta realidad econdmica, pues es solo a esta Gltima a la que atiende la legislacion de

competencia.

Como queda claro, a la luz de la aplicacion del derecho de la competencia, la
definicion de los DPI’s —entre ellos, el de patente de invencion- como monopolios, hoy por

hoy, no presenta mayores consecuencias®®.

8 9. Los conceptos de monopolio y posicion de dominio ofrecen similitudes. Por otra parte,
ya en los predios del régimen de concurrencia, que trata con realidades econémicas concretas,
encontramos las nociones de monopolio y posicion dominante. Pese a que es materia ajena a
nuestra exposicion, consideramos pertinente dejar sentado que la diferencia entre ambas
nociones obedece a sus origenes en distintos sistemas juridicos, el norteamericano y el

comunitario europeo, respectivamente®’, caracterizados por la blsqueda de objetivos,

monopolios sobre determinados mercados, en el sentido econdmico de tal concepto, utilizado por la legislacion
regulatoria de la competencia y por la jurisprudencia y doctrina a ella referida”.

También el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso N° 2-Al-96, sentd el mismo criterio, con
relacion a derechos derivados de una marca, cuando indico que “la exclusividad en el uso de la marca que otorga
el registro es relativa, ya que no se trata de la concesion de un monopolio en el sentido de otorgar pura y
Ilanamente una preferencia Unica para la explotacién de una fuerza de riqueza”.

% Sin embargo, Rafael Pérez Miranda encuentra cierta relevancia hermenéutica en la definicién de los DPI’s como
monopolios o propiedad. Para dicho autor, “[e]l otorgamiento de privilegios monop6licos conlleva desde su
inicio, la necesidad de sancionar normas que eviten el abuso del derecho otorgado; el reconocimiento de un
derecho de propiedad sobre bienes inmateriales (creaciones artisticas, invenciones) supone por analogia, la
aplicacion supletoria de los principios generales del derecho de propiedad, que contempla su propio sistema de
restricciones para casos de abuso”. (Op. cit., p. 86).

Por su aplicacion jurisprudencial, discordamos de este criterio, pues, un repaso de los pronunciamientos
comparados revela que esta distincion no ha tenido trascendencia —o no la ha tenido en esos términos- a la hora de
aplicar las normas reguladoras de la concurrencia. Se ha atendido mas al rasgo de exclusividad que los DPI’s
confieren, antes que a su naturaleza juridica.

Con todo, si existe desde los predios del derecho de la competencia un movimiento que tiende a establecer, pese a
las diferencias existentes, un parangon entre propiedad intelectual y propiedad comun. No obstante, consideramos,
ello obedece al propdsito de fundamentar la existencia y ejercicio de los DPI’s. (Cfr. Antitrust Guidelines for the
Licensing of Intellectual Property. § 2.1).

% En esta parte, es pertinente indicar cuales son los cuerpos normativos de dichos sistemas que tienen aplicacion
en lo que es materia de nuestro estudio. En primer lugar, por parte del derecho comunitario europeo, el Art. 86 del
Tratado de Toma contiene la proscripcion general al abuso de posicidon de dominio y la enunciacion de ciertas
conductas que se tienen por tales. Conviene indicar que fruto del Tratado de Amsterdam (1997), en su vigente
codificacion, la norma comunitaria europea pertinente es el Art. 82 del Tratado de Roma. Por nuestra parte,
recurrimos a la numeracion anterior para guardar consonancia con las fuentes bibliograficas y jurisprudenciales
empleadas en este trabajo.

En cambio, en el derecho norteamericano, la legislacion aplicable es la Seccion 22 de la Sherman Act (U.S. Code,
Title 15, Chapter 1, § 2) que trata de la monopolizacion.
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asimismo, disimiles®®. En efecto, en sus concepciones primigenias, monopolio es un concepto
gue atiende més a factores de tipo estructural; en tanto que, posicién dominante repara mas en
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aspectos de tipo conductual®™. No obstante, ambas nociones han ido acercandose, sobre todo,

en su aplicacion™.

Por nuestra parte, recurriremos al concepto de posicién de dominio en el mercado -y

su ejercicio abusivo-, no solo porque la nocion de monopolio obedece —en su mayor parte- a

% pese a esta distincion, es pertinente destacar que existen autores quienes, desde una perspectiva absolutamente
economica, indican que el monopolio es un caso extremo de posicion dominante que implica desaparicion de la
competencia (Cfr. Roberto Dromi. Op. cit., p. 107).

% En una primera aproximacion, puede verse que el concepto de monopolio (propio de la legislacion
norteamericana) atiende a la estructura del mercado, y que el de posicién dominante (correspondiente al derecho
comunitario europeo) busca controlar las conductas de ciertas empresas (William Leguizamén Acosta. Derecho
Constitucional Econdmico. Santa Fe de Bogota, Ediciones Juridicas Gustavo Ibafiez, 2000, p. 63, y Guillermo
Cabanellas de las Cuevas. Derecho Antimonopolico y de Defensa de la Competencia. Op. cit., pp. 645-646). En
razén de ello, en la determinacion de lo que se considera contrario a la competencia, la Sherman Act, en su
Seccidn 22, recurre al vocablo monopolization, en tanto que el Art. 86 del Tratado de Roma enumera una serie de
conductas que considera anticompetitivas.

Este origen distinto posibilita, ademas, una diferencia sustancial en cuanto a objetivos de ambos sistemas, pues el
comunitario europeo persigue la integraciéon econdmica de sus miembros como una meta preponderante (Eleanor
M. Fox. “US and EU Competition Law: A Comparison”. En: Global Policy Competition. Washington, Institute
for International Economics, 1997, p. 340).

" Sin embargo, esa distincién ha ido desvaneciéndose, especialmente, mediante la practica jurisprudencial. En
efecto, en los Estados Unidos, sobre todo a raiz de los aportes de la Escuela de Chicago, la jurisprudencia de
dicho pais ha introducido en sus valoraciones criterios de eficiencia —de manera similar a la jurisprudencia
comunitaria europea-, como un mecanismo de recuperar la competitividad de sus empresas. En tal virtud, los
criterios estructurales ya no juegan un rol preponderante en la aplicacion de la legislacion antitrust. Al respecto,
entre otros, consultar: Javier Viciano Pastor. Op. cit., pp. 50-53 y 68-78; Carlos M. Correa. “Propiedad Intelectual
y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”. Op. cit., p. 53; Harry First. “Antitrust Law”. En:
Fundamentals of American Law. New York, Oxford University Press, 1996, pp. 432, 438, 443 y 453; y, Susan K.
Sell. Op. cit., pp. 158 y ss).

Del lado del derecho comunitario europeo, en cuyo seno surge la nocioén de posicién dominante, en sus inicios, las
nociones estructurales no tuvieron mayor cabida. “When adopted in 1957, Article 86 [del Tratado de Roma] was
seen not as a means to check the growth of business but as a vehicle for regulating the conduct of firms that had
economic power.” (George A. Bermann et al. Cases and materials on European Community Law. St. Paul, West
Publishing Co., 1993, p. 803). No obstante, a partir de los primeros afios de la década de los setenta, en su
esfuerzo por dar cabida al refuerzo de posicion dominante (0 monopolizacién) como un comportamiento abusivo,
se atiende también a factores de tipo estructural, pues se pasa a considerar que “[p]uede, también, existir el abuso
si el efecto perjudicial es indirecto pero afecta a la estructura de la competencia o la estructura del mercado”.
(Carlos Fernandez Lerga-Garralda. Derecho de la Competencia. Comunidad Europea y Espafia. Pamplona,
Editorial Aranzadi, 1994, p. 207-210).

Como vemos, se trata de nociones que han ido aproximandose. Luego de un andlisis de los cuerpos legislativos en
la materia, el Banco Mundial y Organizacién para la Cooperacion y Desarrollo Econdmicos concluyen que abuso
de posicién dominante y monopolizacion serian términos, en gran medida, equivalentes (Op. cit., p. 36). En igual
sentido, Delio Gémez Leyva (De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia econémica. Op.
cit, p. 148, nota 115) afirma que la Sherman Act prohibe monopolizacién, e identifica este vocablo con la
adquisicién de una posicién dominante. También se ha considerado que posicion dominante es sinénimo de
posicion monopolistica. (Rafael Illescas Ortiz. “Propiedad Industrial y Competencia Empresarial”. Op. cit., p.
272).
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categorias analiticas ya superadas’®, sino —més importante adin- por considerar que el concepto
de posicién de dominio en el mercado es el que prevalece como patrén normativo en parajes

més préximos al nuestro™.

Con todo, en razdn de que nuestra exposicién de casos toma tanto los pertenecientes al
contexto norteamericano como al comunitario europeo, es importante indicar las principales
diferencias que tiene la participacion en uno u otro sistema en cuanto a la tematica especifica

- 73 . 7 - . -
que es tratada en este estudio™. En primer lugar, una de las mas marcadas disimilitudes entre
ambas concepciones radica en que la cuota de mercado —que, como veremos en el subacéapite
siguiente, es uno de los elementos que definen la posicion de una empresa en un mercado
- - - - 74 - =7
relevante- exigida bajo la primera es mayor que en la segunda’™. De otro lado, la posicién de
dominio, a diferencia del monopolio, postula considerar a la defensa del derecho de las

pequefias y medianas empresas a competir en el mercado como uno de sus objetivos’.

La primera diferencia es significante para lo que es objeto de analisis en el presente

acapite porque en ningin caso se pone en discusion que un DPI pueda configurar una

" Efectivamente, las nociones de competencia perfecta y de monopolio perfecto (como su antitesis) “dificilmente
pueden operar en las economias actuales” (Sonia Maldonado Calderén. Contrato de Franchising. Santiago,
Editorial Juridica de Chile, 1994, p. 99), pues son categorias de la economia clésica ya sobrepasadas.

7 Las leyes de competencia de América Latina (entre ellas, las de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela) se
adscriben al modelo europeo (Banco Mundial y Organizacion para la Cooperacién y Desarrollo Econdmicos. Op.
cit.,, p. 31). En esa misma direccion se encuentra encaminada la Decision 285 de la Comision de la Comunidad
Andina de Naciones, relativa a las Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas
por précticas restrictivas de la libre competencia, cuyo Art. 5 contiene una enunciacion de conductas que se
considera abusivas de una posicién de dominio en el mercado.

7 Otros rasgos distintivos pueden ser consultados en Organisation for Economic Co-operation and Development.
Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. N° 8.
International Perspectives on Abuse of Dominance. By Merit E. Janow. Este documento puede ser consultado en:
http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/abs03.htm.

7 Pese a que depende de cada situacion, la regla general es que, en porcentajes aproximados, la cuota de mercado
exigida bajo el sistema norteamericano es del 60% en tanto que, para el comunitario europeo, es del 40%. (Cfr.
Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation.
OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. N° 8. United States. Este documento puede ser consultado
en: http://www.oecd.org/daf/clp/ Roundtables/abs15.htm). Ver también Eleanor M. Fox. Op. cit., pp. 343-344,
quien sefala porcentajes superiores, esto es, del 75 y 40 a 50%, respectivamente.

s «gybstantivamente, el sistema de los Estados Unidos esta centrado alrededor de la habilidad de una empresa
especifica para reducir la produccion y elevar los precios sobre el nivel competitivo; en contraste, el sistema
europeo esta centrado alrededor de la habilidad de una empresa dominante para limitar el acceso al mercado y
dafiar el desempefio de los competidores mas pequefios”. (Banco Mundial y Organizacion para la Cooperacién y
Desarrollo Econémicos. Op. cit., p. 31). Ello obedece a que uno de los objetivos del sistema comunitario europeo
es la defensa del derecho de las pequefias y medianas empresas de competir (Cfr. Mercer. H. Harz. Dominance
and Duty in the European Union: a look through Microsoft Windows at the Essential Facilities Doctrine. § 11.C.
Este documento puede ser consultado en: http://www.law.emory.edu/EILR/volumes/spg97/HARZ .html).
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situacion de monopolio o posicion de dominio en un mercado relevante; solo se atiende, segln
el sistema, a la magnitud de esa presencia. La segunda divergencia es también trascendente en
la medida que instituye un objetivo que puede tener consecuencias en la valoracién de la

negativa a licenciar como conducta anticompetitiva (infra, 2.2.3.838).

§ 10. No existe ecuacion entre derecho de patente y posicion dominante. Salvadas las
distinciones efectuadas, para el régimen de concurrencia, el derecho de patente de invencion —
al igual que otros DPI’s- puede conducir al poder de mercado suficiente (infra, 1.3.1.812)
como para configurar —es decir, constituir, mantener o reforzar’®- un monopolio (en sentido
econodmico, se entiende) o posicion de dominio en un mercado relevante. Mas, ello no
sucedera en todos los casos’’, pues no siempre se verificaran los presupuestos que resefiamos
en el subacéapite posterior. En otras palabras, podemos afirmar que un derecho de patente de

invencién no siempre engendra una posicion de dominio en un determinado mercado.

Mas, esta perspectiva no siempre tuvo arraigo. En un primer momento, el derecho de
la competencia seguia una cierta presuncién respecto de la posicién dominante generada por
los DPI’s y, en concreto, por el derecho de patente de invencion’. No obstante, en la

actualidad, dicha presuncion ha sido abandonada’, precisamente, por los anélisis que lleva a

7 Esta aptitud para constituir, mantener o reforzar una posicién de dominio fue materia del pronunciamiento
vertido en el caso Hilti AG v. Commission of the European Communities. Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas. Caso T-30/89. 12 de diciembre de 1991. En él, se anot6 que “as regards the other factors
noted by the Commission as helping to maintain and reinforce Hilti' s position in the market, it must be pointed
out that the very fact that Hilti holds a patent and, in the United Kingdom, invokes copyright protection in relation
to the cartridge strips designed for use in its own tools strengthens its position in the markets for Hilti-compatible
consumables. Hilti' s strong position in those markets was enhanced by the patents which it held at the time on
certain elements of its DX 450 nail gun.” (§ 93).

" Respecto de ellos, es ilustrativa la denominacién de monopolios sin valor. (Edward Hastings Chamberlin. Op.
cit., p. 76).

7 a jurisprudencia norteamericana participé mucho de esa presuncién, sobre todo, en los casos de derechos de
patente de invencion relacionados en practicas de ventas atadas. Ver Herbert Hovenkamp. United States Antitrust
Law and the Enforcement of Intellectual Property Rights. October 9, 2000. Este documento puede ser consultado
en: http://www.agcm.itt AGCM_ITA/EVENTI/EVENTI.NSF.

También ver Organisation for Economic Co-operation and Development. Competition Policy and Intellectual
Property Rights. Documento citado, p. 15.

" Muestra de este giro, en el contexto de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia y la Comision Federal
de Comercio, 6rganos administrativos encargados de la observancia de la legislacion antitrust, “do not presume
that intellectual property creates market power in the antitrust context.” (Antitrust Guidelines for the Licensing of
Intellectual Property. § 2.0, b).
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cabo la aplicacion del derecho de la competencia®® y que requieren la concrecién en un
determinado mercado relevante -al que nos referiremos en los subacépites siguientes-. Sin
embargo, conforme veremos luego, el establecimiento de derechos exclusivos respecto de una
determinada actividad econdmica —caso de la mayoria de los DPI’s- es tenido como un indicio

habil para la definicién de una posicion de dominio en el mercado.

§ 11. Los monopolios o posiciones de dominio no estan prohibidos. En linea con la
consolidacion del criterio institucional respecto de la competencia (supra, 1.2.86), aun cuando
un derecho de patente genere, efectivamente, una posicion dominante —o monopolistica- para
su titular, ello, por si solo, no implica reproche alguno®, ya que lo que es materia de ilicitud es
su ejercicio abusivo contrario a la competencia®. Ello no es sino derivacion de que el interés
del derecho de la concurrencia es el abuso de una posicidn de dominio, no la posicion en si
misma. Mas todavia, la innovacién es reconocida como uno de los medios legitimos por los
que una empresa puede adquirir una posicion de dominio®. Con todo, no podemos soslayar
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que los DPI’s presentan una aptitud anticompetitiva potencial®, que, al parecer, seria mayor

% De esta forma, se confirma lo afirmado en precedencia en cuanto la exclusividad legal no deviene
indefectiblemente en poder de mercado. “The creation of exclusive legal rights, however, does not necessarily
establish the ability to exercise market power. This is as true with respect to intellectual property as it is for
physical property. Property rights generally create exclusivity but market power stems from the nature of the
demand for the property. This demands depends in turn on the availability of substitutes and the cross-elasticity of
demand between these possible substitutes, and also on cross-elasticity of demand between the patented item and
complementary goods.” (Organisation for Economic Co-operation and Development. Competition Policy and
Intellectual Property Rights. Documento citado, p. 15).

8 Respecto de los DPI’s, se ha dicho que “[a]s with any other tangible or intangible asset that enables its owner to
obtain significant supracompetitive profits, market power (or even a monopoly) that is solely ‘a consequence of a
superior product, business acumen, or historic accident’ does not violate the antitrust laws. United States v.
Grinnell Corp., 384 U.S. 563, 571 (1966).” (John Bagby. John Bagby. Antitrust Aspects of Intellectual Property.
2000. § I. Este documento puede ser consultado en: http://www.smeal.psu.edu/courses/blaw445.bagby/lIpmisuse.
htm).

8 «“Intellectual property rights do not confer a privilege to violate the antitrust laws. See Intergraph Corp. v. Intel
Corp., 195 F.3d 1346, 1362, 52 USPQ2d 1641, 1652 (Fed. Cir. 1999).” [CSU v. Xerox Corp. In re Independent
Service Organizations Antitrust Litigation. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos de Norteamérica. 203
F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000). 17 de febrero de 2000].

La Comision de la Unién Europea también ha expresado que la “utilizacion de derechos de propiedad industrial
como medio de practicas comerciales restrictivas no cambia en nada el caracter infractor de estas préacticas...”.
(Tomado de Carlos Fernandez-Lerga Garralda. Op. cit., p. 273).

¥ The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. Documento citado, pp. 69 y
82.

& Por ello, con enorme acierto se ha sefialado que “[e]s dificil escindir la problematica monopélica de los
derechos [privilegios] derivados de la proteccion legal (patentes, secreto industrial marcas, derechos de autor), de
la posibilidad de controlar el mercado...”. (Rafael Pérez Miranda. Op. cit., p. 301).
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en el caso de las patentes de invencion®, objeto del presente estudio, en razon de la

apropiacion de conocimientos técnicos a que habilitan.

Como puede apreciarse, no existe ecuacion entre derecho de patente de invencion y
posicion de dominio —o monopélica- en el mercado. Empero, bajo ciertos presupuestos, un
derecho de patente si puede resultar en una posicién dominante. A la sefializacion de dichos

presupuestos, se consagra el subacéapite siguiente.

1.3.1 LA POSICION DOMINANTE Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMO
SU CAUSA.

En continuacién con el estudio realizado, corresponde ahora referir al
concepto de posiciéon dominante a fin de poner de relieve el papel que cumplen
los DPI’s (y, entre ellos, el de patente de invencion) en su determinacion. Ello
nos permitird confirmar la conclusion extraida en el subacépite anterior. El
analisis va mas alla en cuanto pone de relieve que una posicién de dominio
sustentada en DPI’s requiere elementos de juicio propios. Todavia més, los
derechos de patente de invencion producen efectos peculiares en los exdmenes
de sustituibilidad de demanda y de oferta. A esos contenidos, dedicamos los
siguientes apartados.

8 12. Un derecho de patente puede conferir a su titular el poder de mercado que configure
una posicion dominante. La posicion de dominio, en una primera aproximacion, puede ser
definida como una posicién de poder que goza una empresa en un determinado mercado

acotado en términos de producto o servicio y de extension geogréfica®™. Esa posicion gira,

Esa aptitud se refleja en que “el sistema de patentes puede servir como base para imponer restricciones
anticompetitivas sobre mercados ajenos al especificamente comprendido por la invencion patentada. Las patentes
pueden ser utilizadas para la formacién de carteles internacionales, para la divisién de mercados, para impedir el
acceso de rivales a sectores en los cuales la tecnologia patentada constituye un elemento de importancia, entre
otras posibles conductas anticompetitivas que han sido detalladamente analizadas por la doctrina”. (Guillermo
Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencién. Op. cit. Tomo I, p. 61).

% Comparando las marcas y las patentes de invencién, se puede ver que “[IJas marcas registradas, como las
patentes, son monopolios porque en un sentido estrictamente legal nadie mas puede usarlas; pero, al contrario que
las patentes, no conducen al monopolio en sentido econémico de conceder un control exclusivo sobre una clase de
negocios”. (Edward Hastings Chamberlin. Op. cit., p. 69). En igual sentido, Guillermo Cabanellas de las Cuevas
(Derecho Antimonopdlico y de Defensa de la Competencia. Op. cit., p. 744).

Por su parte, Hermenegildo Baylos Carroza, con mayor profundidad en el analisis, sefiala que el prestigio de la
marca puede conducir a una situacion monopolistica (Op. cit., pp. 244-245).

% D.G. Goyder. EC Competition Law. 32 edicién. Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 320.

Pese a que es un criterio generalmente aceptado que un mercado relevante se encuentra acotado en términos de
producto o servicio y de territorio, conviene indicar, como resefia Carlos Fernandez-Lerga Garralda, que la
Comision de la Unién Europea también ha intentado definirlo en funcién de las personas (clientes), posicion que
ha sido rechazada por el Tribunal de Justicia y objeto de critica “porque supone confundir la dependencia de un
cliente con relacién a su proveedor con una posicion dominante sobre un mercado en causa definido con relacion a
unos productos y a sus limites geograficos”. (Op. cit., pp. 189-190).
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primordialmente, en torno de tres elementos: poder econémico, depresion de la competencia e
independencia de comportamiento®”. Este dltimo componente da como resultado, a su vez, la

dependencia de otras empresas competidoras frente a la dominante®.

Mas, la posicién de dominio no es un concepto abstracto, sino que, por el contrario,
requiere concrecion en un determinado mercado, al que se denomina relevante®. Por ello, se
considera que aquélla es una cuestion de hecho que precisa una apreciacion, asimismo, de
hecho®. En la determinacion de dicho mercado®, el primer paso es su limitacion en términos
de producto y territorio —en donde tienen parte los criterios de sustituibilidad de demanda y de
oferta, que expondremos mas adelante-. Efectuada dicha linderacidn, corresponde identificar
la posicion de la empresa en cuestién en dicho mercado, es decir, su poder de mercado. A este
ultimo efecto, uno de los patrones mas recurridos es la cuantificacion de la cuota de mercado

de dicha empresa. Sin embargo, otro —también fundamental- es la presencia de barreras de

Por otro lado, conviene puntualizar que otro de los factores que delimitan un mercado relevante es el temporal.
Ello obedece a que un mercado varia a lo largo del tiempo, como en el caso de las variaciones de temporada en la
produccion (Barry J. Rodger y Angus MacCulloch. Op. cit., p. 85).

8 Carlos Fernéndez Lerga-Garralda. Op. cit., pp. 180 y ss. A estos elementos atiende una de las definiciones mas
recurridas que es la proferida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto Hoffmann-La
Roche (caso 85/76), que considera que “la posicion dominante contemplada en el articulo 86 del Tratado se refiere
a una situacion de fuerza econdmica de la que disfruta una empresa que le da el poder de obstaculizar el
mantenimiento de una competencia efectiva sobre el mercado en causa y le permite actuar con una considerable
independencia frente a sus competidores, sus clientes y por Gltimo, frente a los consumidores”. (Ibid., p. 182).

% Esta dependencia fue hallada en un caso relacionado con DPI’s (en concreto derechos de copyright). En el
asunto Magill, la (entonces) Comision de las Comunidades Europeas sefiald que “[i]rrespective of any intellectual
property rights which they may be, or may at least claim to be, entitled to, broadcasting organizations have a
factual monopoly over the production and first publication of their weekly listings. This is because programme
listings are a by-product of the programme scheduling process, carried out and known only to the programme
planners themselves. Moreover the listings only become marketable products when the schedules themselves are
finalised (subject to last minute changes), a short time before transmission. As a result therefore it is not possible
for third parties to produce reliable listings themselves for publication in their own TV guides. Instead they must
obtain listings from the broadcasting organizations themselves, or from undertakings to which the rights in the
listings have been granted, in this case ITP, BBC and RTE. Third parties are therefore in a position of economic
dependence which is characteristic of the existence of a dominant position.” (Magill TV Guide v. Independent
Television Publications Ltd., British Broadcasting Corporation y Radio Telefis Eireann. Comision de las
Comunidades Europeas. Decision 89/205/CEE. 21 de diciembre de 1998. § 22. Subrayado fuera de texto).

¥ | _as expresiones mercado concernido o en causa son tomadas como sinénimos de mercado relevante.

% Carlos Ferndndez-Lerga Garralda. Op. cit., p. 193.

! Respecto de esta materia, que rebasa las posibilidades de nuestra exposicion, recomendamos la lectura del
Capitulo Il, Market Definition and Assigment of Market Shares, del trabajo preparado por The World Bank and
Organisation for Economic Co-operation and Development (Documento citado, pp. 10-18), donde se contiene un
estudio de caréacter comparado.
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entrada al mercado. Es en este punto donde juegan un rol significativo los DPI’s%, entre ellos
el de patente de invencion, erigiéndose como verdaderos obstaculos al ingreso al mercado.
Con todo, no debe sobrevalorarse la presencia de DPI’s en la caracterizacion de una posicién

dominante, pues son solo uno de tantos factores que pueden configurarla®.

Este analisis nos permite ratificar lo afirmado en precedencia (supra, 1.3.810) de que
la presencia de DPI’s puede conferir a su titular el suficiente poder de mercado para
configurar una posicion de dominio®. Sin embargo, precisamos de elementos de analisis
adicionales: unos relativos a los DPI’s en general y otros al derecho de patente de invencion
en particular, en razon de las caracteristicas propias de este derecho. Estos elementos de
estudio operan, a su vez, como presupuestos para la concrecion de una posicion de dominio
soportada sobre DPI’s y, especificamente, de patente de invencidn, pues ésta existira en la

medida en que aquellos sean cumplimentados.

8 13. Los derechos de propiedad intelectual tienen caracteristicas peculiares en la

determinacion de una posicion dominante. Debemos partir, nuevamente, de la exclusividad

% “Una barrera con poder casi absoluto es la que deriva del derecho de explotacién exclusiva que otorgan las leyes
de propiedad industrial y de derechos de autor a los titulares, privilegio que puede ser cedido total o parcialmente,
se puede licenciar e, inclusive, arrendar”. (Rafael Pérez Miranda. Op. cit., p. 349. Ver ademas Guillermo
Cabanellas de las Cuevas. Derecho Antimonopolico y de Defensa de la Competencia. Op. cit., pp. 656-657).

Incluso el andlisis econdmico del Derecho ha reconocido la condicién de barrera de entrada de los DPI’s. “La
posibilidad de la entrada parece convertir al monopolio en un concepto puramente académico. Sin embargo, la
entrada requiere a veces largo tiempo, o esta prohibida, o el nuevo competidor no puede producir a un costo tan
bajo como el de la empresa existente. Un ejemplo importante del impedimento a la entrada es el monopolio de
proteccion gubernamental, como en el caso de las patentes”. (Richard Posner. Op. cit., p. 262).

Estas evidencias pueden ser trasladadas al plano internacional. Ello implica que las grandes multinacionales “are
able to use their power over intellectual property to create increasingly powerful barriers to entry to a market event
at a global level.” (Margaret Sharp. “Technology, globalisation and industrial policy.” En: Technology, Culture
and Competitiveness. New York, Routledge, 1997, p. 103).

% Un repaso de los mencionados factores puede consultarse en Carlos Fernéndez-Lerga Garralda. Op. cit., pp.
193-198.

% Asi, se ha dicho que “[1]a proteccion al uso de patentes, marcas o derechos de propiedad industrial o intelectual
puede ser un factor importante para obtener una posicion dominante en el mercado por el caracter de ‘monopolio’
que tendria la produccion del producto”. (Gustavo Saldarriaga Lopera. “Instrumentos de Anélisis Econémico para
el estudio de la Competencia”. En: Derecho de la Competencia. 12 edicién. Santafé de Bogota, el Navegante
Editores, 1998, p. 102).

En idéntico sentido, Goyder expresa que “[t]he ownership of intellectual property rights often provides a dominant
position in a product covered by the relevant rights.” (Op. cit., p. 323).
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que confieren los DPI’s®. Ello significa que una determinada actividad econémica,
circunscrita estrictamente dentro de lo que es objeto de proteccion por el DPI de que se trate,
se encuentra reservada a su titular. A pesar de que, segin hemos sostenido, no puede afirmarse
una correspondencia inmediata e inevitable entre un DPI y una posicién de dominio en un
determinado mercado relevante, la existencia de derechos exclusivos sobre una actividad
econémica® —tal el caso de la mayoria de los DPI’s - constituye per se un indicio a la hora de
calificar como dominante la posicion de una empresa en un mercado concernido®’. Empero, en
lo que es materia de nuestro estudio, no es un indicio suficiente segun lo demostraremos en los

parrafos siguientes.

Si bien la exclusividad en la explotacion es un criterio general, debe también tenerse
presente que, respecto de algunos DPI’s —especialmente, derechos de patente de invencion y
copyright sobre programas computacionales-, existen dos observaciones que merecen ser
destacadas en cuanto a una eventual posicién dominante: una relacionada con su magnitud y
otra con su duracion®. En cuanto a la primera, debido a la existencia de los llamados network

effects, los DPI’s favorecen la formacién de posiciones dominantes®. A ello se suma la

% En su generalidad, los DPI’s confieren a su titular exclusividad sobre la explotacién de lo que es su objeto
protegido, como pueden ser, las obras protegidas por derechos de autor, los productos patentados, las variedades
vegetales protegidas, etc. Por el contrario, en tratdndose de secretos industriales, no existe un derecho exclusivo a
favor de su propietario, sino tutela contra su divulgacion no consentida.

% Situacion que no es patrimonio exclusivo de los DPI’s, pues puede presentarse también en otros &mbitos, como
el de las concesiones administrativas para la produccién o prestacién de determinados bienes o servicios,
respectivamente.

Ejemplo de ello es la definicion de posicidn de exclusividad regulada, contenida en el Art. 3 del Decreto N° 1822
expedido por el Presidente de la Republica del Ecuador que contiene el Reglamento sobre el Control de Abusos de
Posiciones Monopdlicas en las Actividades del Sector Eléctrico (Registro Oficial N° 408 de 10 de septiembre de
2001), en que se considera que aquélla “[e]s la que tiene una empresa transmisora o distribuidora dentro de su area
geografica de concesion, por ser la Gnica oferente del servicio publico de transmision o de distribucién y
comercializacion de energia eléctrica, respectivamente”.

97 Cfr. Carlos Fernandez-Lerga Garralda. Op. cit., pp. 198-199.

% La duracién del poder de mercado esté tan indisolublemente ligada a la posicién de dominio que cabe afirmar
que “[t]he market share will not in itself establish an undertaking’s dominance but it will be evidence of strength
on the market. It is only the ability to maintain that strength over time which will constitute dominance.” (Barry J.
Rodger y Angus MacCulloch. Op. cit., p. 86).

% Como su nombre lo indica, se trata de la formacién de redes que dificultan —o, incluso, imposibilitan- la
participacion en el mercado del competidor que no se acopla a ellas. Con mayor detalle, se puede decir que
“products and services based on intellectual property more frequently exhibit ‘network effects’, i.e. each
individual's demand for a particular company's product or service is positively related to its widespread use by
others. This phenomenon can most clearly be seen with respect to communications equipment (local telephone,
fax, instant messaging) which becomes more valuable to users as more people use the service. There are also
indirect network effects -situations in which producers of complementary products design and manufacture those
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presencia de standards que estos derechos pueden generar'®. Este tipo de efectos,
intimamente vinculados entre si, ponen de manifiesto la dependencia —caracteristica de una
posicion de dominio- que, en ciertos casos, puede existir respecto de bienes o servicios
vinculados con DPI’s. Por otra parte, se ha expuesto que, dadas las condiciones actuales del
desenvolvimiento tecnolégico, motivado en gran parte por la fuerte competencia entre
empresas, las posiciones dominantes derivadas de ellos tienden a ser efimeras. No obstante, es

ésta una argumentacion sujeta a criticas'™ y a contra evidencia factica'%%.

Puede apreciarse, en consecuencia, que la exclusividad en la explotacién, a la que
pueden sumarse circunstancias excepcionales, como los network effects, la standarization y la
duracidn de la posicion de una empresa en un determinado mercado relevante, pueden servir
como indicios e instrumentos Utiles para la definicion de una posicién dominante en presencia

de DPI’s.

complements to work with the products of the single dominant firm, thereby leaving potential challengers of that
dominant firm without access to the complementary products or with the burden of producing the complementary
products themselves.” (Robert Pitofsky. Antitrust and Intellectual Property: Unresolved issues at the Herat of the
New Economy. Documento citado, acépite B.1). También ver William J. Baer. Antitrust Enforcement and High
Technology Markets. Speech before the American Bar Association. Sections of Business Law, Litigation, and Tort
and Insurance Practice. San Francisco. November 12, 1998, acapite |. Este documento puede ser consultado en:
http://www.ftc.gov/speeches/other/ipat6.htm.

Un ejemplo de este tipo de efecto es el de Microsoft Windows (Cfr. Herbert Hovenkamp. Documento citado), en
que los productores de programas de computacién de tipo aplicativo, para competir en el mercado, optan por
disefiarlos de manera compatible con aquel programa. Esta exigencia estd estrechamente unida a la gran cantidad
de usuarios de aquel programa.

1% Efectivamente, se trata de la formacién de patrones que, al igual que en el caso de los network effects, actdan
como condicionantes de la actividad de los competidores. En tal virtud, “[s]tandardization raises antitrust issues
when the owner or inventor of IP creates a standard that others must license or otherwise adhere to in order to
compete.” (John Bagby. Documento citado, acapite VII).

1% para refutar la precariedad de las posiciones dominantes basadas en DPI’s, se opone, en primer lugar, que los
propios DPI’s pueden ser una efectiva barrera de entrada. De otro lado, también se menciona que la existencia de
los —ya indicados- network effects que, al igual que la reputacion de la empresa, pueden contribuir al
mantenimiento de la posicion de dominio de una empresa, sobre todo, en sectores de alta tecnologia. (Cfr. Robert
Pitofsky. Challenges of the New Economy: Issues at the Intersection of Antitrust and Intellectual Property.
Conference at the American Antitrust Institute. Washington. June 15, 2000. Este documento puede ser consultado
en: http:/www.ftc.gov/speeches/ pitofsky/000615speech.htm, acapite C).

192 E] sonado caso Microsoft es muestra de que, en sectores de alta tecnologia, el poder de mercado no siempre
sera efimero (Cfr. Herbert Hovenkamp. Documento citado). En efecto, el disefio de programas computaciones
constituye un campo de enorme intensidad innovadora, motivo por el que cabria suponer que el poder de mercado
obtenido mediante un determinado programa, cubierto por un copyright, no es duradero. No obstante, Microsoft, a
través de sus programas (especialmente, Windows) ha producido network effects y alcanzado un standard al que
tanto competidores como consumidores buscan adecuarse. Por ello, su poder de mercado, no solo que se ha
incrementado, sino que se ha mantenido, relativamente, constante.
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§ 14. Los derechos de patente de invencion también presentan otras caracteristicas
peculiares. En adicién a esos rasgos generales, el derecho de patente de invencion ofrece
también otros especificos que deben ser tomados en cuenta en la determinacion de una
eventual posicion dominante y en la acotacion de un mercado en causa'®. Los mencionados

atributos tienen efecto tanto en la sustituibilidad de demanda como en la de oferta.

Antes de ese analisis especifico, repasemos ciertas generalidades. La definicion del
mercado relevante atiende, primordialmente, a la sustituibilidad de demanda (o
intercambiabilidad) de los productos o servicios de que se trate’®. En ello tiene importancia la
elasticidad de demanda'® del producto o servicio materia de analisis'® que, cuando es
analizada en relacion con productos o servicios competidores bajo la hipotesis de un
incremento de precio, se denomina elasticidad cruzada de demanda®’. En definitiva, segin
este primer criterio, se trata de identificar los productos o servicios que, efectivamente,
compiten en un determinado mercado geografico. Mas, la determinacién de un mercado
concernido también atiende a la sustituibilidad de oferta que persigue identificar la presencia
de potenciales competidores'®, asimismo, en un determinado espacio territorial. La presencia
de derechos de patente de invencidn tiene connotaciones especificas respecto de cada uno de

€s0s criterios.

1% Carlos M. Correa (“Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”. Op. cit., p.
51) propone que el estudio de la relacion entre propiedad intelectual y competencia debe realizarselo de manera
particularizada, es decir, segun sea el titulo de DPI de que se trate, atendiendo a las especificas facultades que
confiere a su titular. No obstante, aclara que “las patentes proveen los derechos mas comprensivos, y por tanto, el
riesgo de creacién de monopolios y el abuso de posiciones dominantes es mayor que en otros campos, a menos
que se prevean las medidas apropiadas”.

194 Hagase hincapié que la sustituibilidad es la otra cara de la diferenciacién, que la ciencia econémica apunta
como uno de los presupuestos del monopolio. Al respecto es importante destacar que se ha sefialado que la
diferenciacion de un producto puede residir en DPI’s, como marcas y patentes de invencioén. (Cfr. Edward
Hastings Chamberlin. Op. cit., p. 65). La aptitud de la patente de invencién como elemento de esa diferenciacion
también ha sido puesta de relieve por Hermenegildo Baylos Carroza. Op. cit., p. 276.

% Ello significa el “grado en que la cantidad demandada responde a una variacion del precio”. (Paul A.
Samuelson y William D. Nordhaus. Op. cit., p. 727).

198 Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation.
OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. N° 8. United States. Documento citado.

197 A través de este elemento, lo que se busca establecer es la reaccion eventual de la demanda (que puede
consistir en un incremento) de un producto o servicio ante las variaciones en el precio de otro (Ver Gustavo
Saldarriaga Lopera. Op. cit., p. 83).

1% bid., pp. 88-89.
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§ 15. En tratdndose de patentes de invencion, desde el punto de vista de la demanda, por lo
general, habran sustitutos. Desde el punto de vista de la sustituibilidad de demanda, téngase
presente que un derecho de patente de invencién confiere exclusividad respecto de su
contenido, es decir, la invenciéon misma. Dicho derecho se extiende sobre dos mercados, uno
de bienes y servicios, y otro de tecnologia (infra, 1.3.2). Los examenes de sustituibilidad
deberan ser realizados en ambos. Por lo general, existirdn sustitutos tanto de los bienes o
servicios™® cuya fabricacion o prestacion esta relacionada con el derecho de patente, como de
la tecnologia misma'. Pero, ello no sucederé en todos los casos™!, sin embargo de que la
sustituibilidad pareceria ser la regla general**2. Con relacién a los productos, su novedad
puede conferirle cierto rasgo de insustituibilidad™*®. Del lado de los conocimientos técnicos, la

sustituibilidad también dependera de sus resultados —como un procedimiento que permita un

1% The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. Documento citado, p. 80. En
idéntico sentido, Hermenegildo Baylos Carroza. Op. cit., p. 242.

Lo mismo puede predicarse de la generalidad de DPI’s, pues “it is unlike that a single piece of intellectual
property will constitute its own market as other pieces of intellectual property are likely to be substitutable.”
(Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation.
OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. N° 8. Contribution by Professor Alan Fels. Este documento
puede ser consultado en: http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/abs20. htm).

19 Guillermo Cabanellas de las Cuevas indica que “[l]a vinculacién entre derechos de propiedad industrial y
posiciones dominantes es particularmente intensa en el caso de patentes, dependiendo en tales supuestos del grado
en que otras tecnologias puedan dar lugar a resultados comparables a los de la protegida por derechos exclusivos”.
(Derecho Antimonopdlico y de Defensa de la Competencia. Op. cit., p. 696).

La importancia de la existencia de sustitutos, en este punto y en cuanto a los productos, también ha sido puesta de
relieve en el Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, en los siguientes términos: “Although
the intellectual property right confers the power to exclude with respect to the specific product, process, or work in
question, there will often be sufficient actual or potential close substitutes for such product, process, or work to
prevent the exercise of market power.” (8 2.2). “For example, the owner of a process for producing a particular
good may be constrained in its conduct with respect to that process not only by other processes for making that
good, but also by other goods that compete with the downstream good and by the processes used to produce those
other goods.” (Ibid., nota al final N° 19).

11 Esta falta de sustituibilidad esta presente en casos de productos que se consideran incompatibles, por lo cual
pueden constituir su propio mercado relevante. Ver la sentencia proferida en el caso Eastman Kodak Co. v. Image
Technical Services, Inc. Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. 504 U.S. 451 (1992). 8 de junio
de 1992.

12 “Una patente es un derecho exclusivo sobre una invencién, pero no una exclusividad sobre un campo
tecnoldgico, ni sobre los instrumentos utilizables para realizar determinada funcion [...] De alli que la posibilidad
de que una patente otorgue un monopolio, en el sentido econdmico del término, es por lo menos improbable y, en
la practica relativamente excepcional”. (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de
Invencién. Op. cit., Tomo I. p. 572).

13 «“Hay algo, sin embargo, que el invento ha de tener de insustituible, que es su propia novedad, valorada como
un bien auténomo en la moderna sociedad de consumo”. (Hermenegildo Baylos Carroza. Op. cit., p. 244).
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ahorro en los costos de produccion-. Con todo, frente a otros DPI’s, pareceria que existe

mayor sustituibilidad en el caso de las patentes de invencion'*,

Como vemos, el analisis de sustituibilidad de demanda introduce serias restricciones
para que un derecho de patente de invencion pueda conferir una posicion de dominio a su
titular, tornando excepcional tal hipétesis. Por ello, es mas probable que dicha posicion derive

15 5 de varias patentes**®. Especificamente con relacion a estas

de la presencia de varios DPI’s
ltimas, no debe perderse de vista que la coexistencia de derechos de patente de invencion y
de secretos industriales —en un movimiento denominado integracion de los DPI’s- de manera
cumulativa y concurrente'’, favorece, atin mas la consolidacion de posiciones de dominio en
el mercado, pues extiende el ambito de apropiacion de los conocimientos técnicos. Todo ello

depende, se entendera, de cada situacion particular.

§ 16. Los derechos de patente de invencion, desde el punto de vista de la oferta, excluyen a
los competidores. Con respecto a la sustituibilidad de oferta, los resultados pueden ser mas
acentuados que en el caso anterior, pues es ésta la afectada en presencia de derechos
exclusivos. Considérese que el efecto de un derecho de patente de invencion es reservar a su

titular la exclusividad en la explotacion de su objeto. Entonces, ese ius excludendi se erige, en

114 Ffectivamente, desde este punto de vista, como bien sefiala Hermenegildo Baylos Carroza, los productos
protegidos por derechos de autor (propiedad intelectual, en la terminologia espafiola que los distingue de la
propiedad industrial) engendran un monopolio puro, porque la creacién tutelada es un bien Gnico respecto del que
no existen sustitutos (Op. cit., p. 242). Ademas, ver la referencia al caso Magill en infra, 2.2.3. En este caso, la
Comision de las Comunidades Europeas, en su ya referida decision, expuso que, dada la presencia de derechos de
copyright sobre las listas de programacion, a la que se afiadia las particularidades propias de esa actividad
economica, en el mercado de guias de los programas de television, “no competition from third parties is permitted
to exist.” (8 22). En estos casos, mas que a la sustituibilidad, parece adecuado mirar a la elasticidad de la demanda
de los productos protegidos por derechos de autor.

Empero, en tratdndose de software, la insustituibilidad estd méas bien asociada con las situaciones de network
effects y standarization, a que nos referimos en su oportunidad.

15 Como cuando una empresa tiene derechos de patente sobre sus invenciones y, al mismo tiempo, de disefio
industrial sobre los productos que materializan aquéllas y de autor sobre los programas de computacion que sirven
para prestar servicios de mantenimiento y reparacion.

Ver los casos Hilti AG v. Commission of the European Communities. § 93 (citado en la nota N° 76) y CSU v.
Xerox Corp. In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation.

18 Es més comdn “la posibilidad de que un conjunto de patentes permita establecer o preservar un monopolio,
pero aun ello es excepcional, seglin lo demuestra el examen de la jurisprudencia estadounidense en esta materia”.
(Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencion. Op. cit., Tomo I. p. 572).

7 Cfr. Alberto Bercovitz. Problematica Actual y Reforma del Derecho de Patentes Espafiol. Op. cit., p. 28, y
Karl F. Jorda en su referida intervencion en el Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina (Materiales
suministrados por los organizadores del evento, pp. 191,y 193y ss).
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ausencia de productos y tecnologias que puedan operar como sustitutos a los protegidos a
favor del patentado —de haberlos, nos remitiremos al analisis anterior-, como un impedimento

118

absoluto para la introduccién de competidores al mercado™°. Mas aln, la inexistencia del

principio de creacién independiente®

en patentes de invencion, también dificulta ese acceso
(pues impide, legalmente, que un competidor llegue por sus propios medios a la tecnologia
apropiada por la patente de que se trate), a lo que se suma la consideracidn de si el alcance de
los derechos se extiende exclusivamente a productos idénticos o, también, similares'?, pues,
de considerarse a estos Ultimos abarcados por los derechos del patentado, se restringiria

todavia mas la posibilidad de concurrencia.

118 Asi, en el asunto Tetra Pak | (caso T-51-89), el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, al
examinar el caracter abusivo de la adquisicién de una licencia exclusiva, lo fincaba en que “at the material time
the right to use the process protected by the BTG licence was alone capable of giving an undertaking the means of
competing effectively with the applicant in the field of the aseptic packaging of milk.” (Tetra Pak Rausing SA v.
Commission of the European Communities. Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. Caso T-
51/89. 10 de julio de 1990).

19 A diferencia de lo que sucede en materia de derechos de autor, “[e]n el régimen de patentes el inventor, una vez
que ha obtenido el correspondiente titulo, tiene un control total sobre la invencién patentada. La patente confiere
al titular el derecho absoluto de impedir que terceros exploten la invencién sin su consentimiento, incluso contra
aquellos que han producido la misma invencion trabajando de manera independiente, es decir, sin haber tomado
en consideracion la invencion del titular. EI monopolio es absoluto y el infractor no podra esgrimir en su defensa
la circunstancia de haber trabajado solo y de no tener conocimiento de la invencion patentada”. (Ernesto Rengifo
Garcia. EI Moderno Derecho de Autor. 12 edicion. Bogota, Universidad Externado de Colombia, 1996, pp. 91-92).

Similar principio se aplica en cuanto a secretos industriales, pues “[s]i bien el preservar un secreto implica un
monopolio de hecho sobre éste, nada impide a un tercero llegar por sus propios medios al ‘secreto’ y explotarlo
libremente.” (Begofia Venero Aguirre. “La proteccion legal de las invenciones.” En: Los retos de la Propiedad
Industrial en el siglo XXI. Lima, INDECOPI y OMPI, 1996, p. 155, y Guillermo Cabanellas de las Cuevas.
Derecho de las Patentes de Invencion. Op. cit., Tomo I, p. 20).

120 Con acierto se ha dicho que, de la respuesta que brinden la legislacion y la préactica administrativa y judicial a
esta interrogante dependerd, entre otras cosas, “la estructura del mercado, involucrado o afectado en la invencién
que se pretenda proteger con la patente.” (Andrés Moncayo von Hase. “El nuevo régimen de patentes de
invencion: extension y limites a los derechos”. En: Derecho de Patentes. Buenos Aires, Ediciones Ciudad
Argentina, 1996, pp. 115-116).

Sin embargo, pareceria no existir pleno acuerdo con relacion a si la proteccion se extiende o no a productos o
procedimientos similares (Ibid., pp. 115-120) no obstante el hecho que la mayoria de legislaciones “han adoptado
un camino intermedio: las reivindicaciones determinan el alcance de la proteccion, pero la descripcién de la
invencion puede ser utilizada para interpretar las reivindicaciones.” (Ibid., p. 117). Este criterio es el adoptado por
los Arts. 51 de la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina y 148 inciso primero de la Ley de
Propiedad Intelectual del Ecuador.

En este punto, el fortalecimiento de los derechos del patentado ha levantado preocupacion. Por ello, se ha
apuntado que: “A corto plazo, ese fortalecimiento de los monopolios existentes amenaza la actividad econémica
propiamente dicha. Pues hacer la competencia no es ni mas ni menos que proponer un producto similar al
propuesto por otro. Ahora bien, si ese producto, todas sus variantes 0 declinaciones y todos sus componentes estan
protegidos por un derecho de propiedad intelectual, la copia, es decir en definitiva la oferta competidora, pasa a
ser un ejercicio sumamente peligroso. Si el monopolio limitado —instaurado con el propoésito original de la
propiedad intelectual- protege al empresario frente a la copia ilicita, el monopolio desmesurado atenta lisa y
Ilanamente contra la competencia misma”. (Mireille Buydens. “Uso y Abuso de la Propiedad Intelectual”. En: El
Correo de la Unesco. Septiembre de 1999, p. 39. Subrayado no consta en el texto original).
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Nuevamente, el analisis nos aboca a concluir que un derecho de patente puede
constituir una posicion dominante a través del suficiente poder de mercado atribuido a su
titular. Se entiende que ello no serd una regla invariable sino que, por el contrario, dependera
de la medida en que los presupuestos que hemos indicado se verifiqguen en una concreta
situacion factica. Dicho examen debe realizarselo prestando atencién a las especificidades que

ofrece cada DPI, tal como lo realizado, en estas paginas, en materia de derecho de patentes.

1.3.2 MERCADOS RELEVANTES A QUE SE EXTIENDE EL DERECHO DE PATENTE DE
INVENCION.,

Sentado que, en ciertos casos, un derecho de patente de invencidon puede
configurar una posiciéon de dominio en un mercado relevante y las

caracteristicas que su presencia tiene en la determinacion de éste,
procederemos al examen de los mercados a que dicho derecho se extiende.

8§ 17. Los mercados a que se extiende un derecho de patente le permiten cumplir su funcion
econémica. Segun ha sido la linea seguida, la presente exposicién no tiene por fin agotar el
procedimiento por el que se define un mercado en causa. Nuestro objetivo ha sido poner de
manifiesto, exclusivamente, las singularidades que la presencia de DPI’s, y de manera
especial, patentes de invencion, tiene en su determinacion. Es asi como, en tratandose de
derechos de patente, podemos distinguir dos mercados*?* en que ellos tienen efectos: uno de

productos o servicios vinculados con el derecho y otro de esos mismos derechos.

Lo importante es considerar que es en ambos mercados donde el sistema de patentes
cumple su funcién econémica (supra, 1.2.87). Recordemos que, en razén del caracter de bien
publico de los conocimientos tecnoldgicos, se otorgan derechos de patente sobre ellos con el
fin de permitir la apropiacién de los resultados obtenidos de la investigacion. En
consecuencia, existe un &mbito tecnolégico cuya explotacién esta reservada exclusivamente al

patentado. Dicho &mbito se concreta en productos o procedimientos patentados. El titular

2L En el Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, se distingue, ademas, un tercer mercado,
innovation market, que “consists of the research and development directed to particular new or improved goods or
processes, and the close substitutes for that research and development.” En este punto, podria verse cierto
paralelismo con el literal b) del Art. 86 del Tratado de Roma que proscribe el abuso de posicién dominante cuando
la conducta tiene por efecto “limitar la produccion, el mercado o el desarrollo tecnoldgico en perjuicio de los
consumidores...”.

Por nuestra parte, no consideramos este mercado en razén de que creemos que su existencia y valoracion esta
asentada sobre la base de las necesidades propias de esas economias, conforme indicamos en supra, 1.1.81.
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puede explotar, tanto la fabricacion de esos productos como la utilizacion de esos
procedimientos y la comercializacion de los productos obtenidos en los dos casos, como
también autorizar a terceros la realizacion de esos actos. De alli devienen los mercados a que

nos referiremos.

1.3.2.1 EN EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA
PATENTE DE INVENCION.

8 18. Las patentes de producto o procedimiento tienen efectos en los mercados de bienes o
servicios. En términos generales, el ius excludendi que confiere la patente cubre la explotacion
econdmica de su objeto, esto es, la invencion. Empero, los derechos del patentado difieren
segun se trate de una patente de invencion de producto o de procedimiento?’. En el primer
caso, se extienden sobre la fabricacion y comercializacion de los productos protegidos, vy, en el
segundo, sobre la utilizacion del proceso patentado y la comercializacién de los productos
obtenidos a través de éI'*. Ello no es sino consecuencia de la apropiacion tecnoldgica que
posibilitan las patentes, de acuerdo con lo que veremos en el subapartado siguiente. De esta
forma, los actos de explotacion -en que se materializa la invencion tutelada- no consentidos

por el patentado constituyen infraccion de sus derechos.

Como puede apreciarse, independientemente del tipo de patente de que se trate, el

titular ejerce control sobre los productos protegidos —directa o indirectamente®®* - por su

122 «por invencion de producto se suele entender la regla técnica consistente en las caracteristicas peculiares de un
cuerpo cierto perteneciente al mundo de la materia o de la energia, determinado por su configuracién o por su
composicion. Y por invencion de procedimiento, se entiende una regla técnica consistente en la indicacion de una
serie 0 sucesion de operaciones que inciden sobre una materia (sélida, liquida o gaseosa) que se encaminan a la
obtencién de una cosa o de un resultado”. (José Manuel Otero Lastres, en su indicada intervencidn en el Seminario
sobre Patentes en la Comunidad Andina. Materiales suministrados por los organizadores del evento, p. 9).

123 El primer apartado del Art. 28 del Acuerdo sobre los ADPIC manda que: “Una patente conferira a su titular los
siguientes derechos exclusivos: a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin
su consentimiento, realicen actos de: fabricacion, uso, oferta para la venta, venta o importacion para estos fines del
producto objeto de la patente; b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros,
sin su consentimiento, realicen el acto de utilizacion del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta,
venta 0 importacion para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho
procedimiento”.

Como se ve, el espectro de facultades otorgadas al patentado es més extenso que la fabricacion de productos o
utilizacion de procedimientos y comercializacion de productos. No obstante, adoptamos esta simple division
Unicamente para los fines de la exposicion.

124 Se entiende que nos referimos a aquellas situaciones en que un procedimiento patentado permite obtener
productos.



46

derecho. En tal virtud, pareceria que este tipo de DPI tiene efecto (nicamente en el mercado
de los productos o, segun el léxico econémico, de los bienes —debido a que la materialidad de
que se exige para éstos y para los productos*® es contraria a la intangibilidad, caracteristica de
los servicios*?®-. Sin embargo, a mas de este mercado, también pueden encontrarse incursos
los de servicios y de los mismos derechos de patente (este Gltimo es objeto del subacépite

inmediato posterior).

En el mercado de los bienes, se incluira a los productos cuya fabricacion esta cubierta
por el derecho de patente —de producto o de procedimiento-. Puede tratarse de bienes finales o
intermedios, es decir, estdn comprendidos tanto el mercado en que esos productos
directamente son objeto de uso final como también aquél en que dichos productos son
utilizados como insumos para la produccién de otros'?’. La relacién entre este mercado de
bienes y los derechos del patentado es directa, ya que éstos se extienden a los productos

contenidos en aquél.

Con relacion al mercado de servicios, algunos de ellos son prestados mediante

productos amparados por un derecho de patente de invencion?®. En consecuencia, los efectos

125 Ello se explica en el requisito de aplicabilidad industrial que se exige para que una invencion sea patentable. Si
bien dicho requisito se satisface cualquiera que sea el campo econémico en que se encuentre aplicacion, “requiere
que la invencion sea susceptible de materializarse en un objeto o procedimiento concreto”. (Guillermo Cabanellas
de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencién. Op. cit., Tomo I. p. 786).

126 En efecto, un servicio se define como “cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra, que
es esencialmente intangible y que no da como resultado la propiedad de nada”. (Philip Kotler y Gary Armstrong.
Fundamentos de Mercadotecnia. 42 edicion. México, Prentice-Hall Hispanoamericana, 1998, p. 265).

No obstante, la distincion entre bienes y servicios es todavia un tema de debate. Resulta oportuno sefialar que, con
referencia a los DPI’s, se ha destacado que, si bien “un conjunto de actividades, conceptuadas por algunas
instituciones o autores como de servicios, tienen una expresion tangible, como serian los filmes, los libros y el
software [...], el valor fundamental del producto no estaria en el objeto material que se esta adquiriendo, sino en el
servicio intangible incorporado, en términos de talento, conocimiento y tecnologia”. (Guillermo Marquez.
Elementos Tedricos del Comercio Internacional de Servicios. Este documento puede ser consultado en: http:/
www.icap.ac.cr/documento/elemteor.htm#El Concepto de Servicio).

127 \Jer Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, § 3.2.1.

128 Ello no sucederé en todos los casos, pues la prestacién de un servicio puede o no estar vinculada a un producto
fisico (Guillermo Marquez. Documento citado). En el evento de que asi lo sea, ese producto puede o no estar
cubierto por una patente. Un ejemplo de la primera hipétesis es el asunto CSU v. Xerox Corp. In re Independent
Service Organizations Antitrust Litigation, en que la negativa de esta Ultima a vender las partes de repuesto
amparadas por derechos de patente de invencion o, en su lugar, a conceder licencias sobre sus DPI’s, segun fue
materia de analisis, tuvo por objeto eliminar la competencia de las ISO’s en el mercado de servicio de reparacion
de fotocopiadoras e impresoras de alta calidad.
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129 " A diferencia del mercado

de este derecho pueden tener cabida en un mercado de aquellos
de productos, en este mercado no puede establecerse una vinculacién directa con los derechos
del patentado, pues éste escapa a su alcance™®. Esta distincion tiene relevancia en la medida
en que, de acuerdo con el examen que se realizara en infra, 2.2.3.837, se considera ilicita la

conducta del patentado que busca extender su monopolio o posicién de dominio mas alla de

los derechos que le son conferidos por el régimen de patentes™.

1.3.2.2 EN EL MERCADO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. EL

MERCADO DE LA TECNOLOGIA™,

§ 19. Los derechos de patente de invencion pueden ser objeto de negociacion. Recordemos
gue en razén de que las patentes de invencion —al igual que otros DPI’s- permiten la
apropiacion tecnol6gica (supra, 1.2.84), existe un &mbito de ésta, el comprendido por la
invencidn, reservado al titular de la patente, pues la utilizacién de los conocimientos técnicos
protegidos no consentida por él constituira infraccion a sus derechos'®. Las dimensiones de
este ambito estan dadas por el alcance de las reivindicaciones que operan como acotaciones al

objeto protegido por los derechos del patentado®®*.

2 En razén de esta incidencia mediata sobre el mercado de servicios, no nos parece adecuado afirmar que
“[c]Juando estas invenciones se convierten en bienes o servicios disponibles en el mercado, hablaremos de
innovaciones de producto; o de innovaciones de proceso cuando se introduzcan en el proceso de produccion.”
(Antonio Martinez Gonzalez. “La Innovacién como fuente de Crecimiento Econdémico”. En: La Propiedad
Industrial en la Nueva Estructura Econémica Internacional. Madrid, Instituto de Estudios Econémicos, 1997, p.
XVII).

30 En el ejemplo de los repuestos patentados (Csu v. Xerox Corp.), el derecho del titular comprende al mercado de
esos productos, mas no al de los servicios de reparacion y mantenimiento.

181 Esta ilicita extension puede presentarse, no solo en materia de servicios, sino también productos, como en el
caso de tying o ventas atadas.

132 Es pertinente la siguiente aclaracién. Las definiciones de invencién incorporan, por lo general, el concepto de
conocimiento técnico. Por nuestra parte, encontramos mucha identidad entre las nociones de técnica y tecnologia
sobre la base de que la primera es el “conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte”
y la segunda comprende el “conjunto de conocimientos propios de un oficio mecanico o arte industrial”, asi como
“instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto”. (Diccionario de la Lengua
Espafiola. Real Academia de la Lengua Espafiola. 212 edicion. Madrid, Editorial Espasa-Calpe S.A., 1992, pp.
1382y 1383).

133 Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencién. Op. cit. Tomo 11, pp. 243 y 257.

134 «|as reivindicaciones constituyen la definicién del ambito tecnolgico en el que se aplica tal derecho
exclusivo” que constituye el derecho de patente. (Ibid., Tomo Il. p. 183).

Sobre este punto, nos referimos ya en la nota N° 120 al tratar de la extension de los derechos del patentado a
productos similares. Recuérdese que dicha extension se determina sobre la base de las reivindicaciones, para cuya
interpretacion se puede recurrir a la descripcion de la invencion como también al depdsito realizado.



48

Es esta exclusividad respecto de un determinado campo tecnoldgico la que da
contenido econdmico a los derechos de patente de invencion*®® y, ademas, posibilita la
exclusividad en el mercado de los bienes o servicios cuya fabricacién o prestacion esta
relacionada con el derecho de patente de invencion, que fue materia de estudio en el

subaparatado anterior.

En consecuencia, encontramos también un segundo mercado incurso en que los DPI’s
y, concretamente, los de patente de invencion son materia de negociacion'*®. Este mercado, en
lo que es materia de nuestro estudio y debido a su objeto de apropiacién, equivale al de la

tecnologia™’. En lo que interesa en este trabajo™*®

, los intervinientes en este mercado son
competidores®, actuales o potenciales, para quienes el conocimiento tecnolégico se presenta
como un medio para concurrir en el mercado de bienes y servicios!*’. Es el titular quien
determina, mediante su autorizacion, que los competidores tengan acceso a €sos

conocimientos protegidos a efecto de que, legalmente, puedan explotar la invencion.

§ 20. Este mercado puede tener diversos efectos sobre la competencia®**. Es en este mercado

de DPI’s donde se desenvuelven tanto la cesion de derechos'*? como la concesion de licencias

135 por ello, se ha anotado que “[e]l incentivo derivado de las patentes se origina en que la utilizacién exclusiva de
una tecnologia permite obtener productos cuya comercializacion es lucrativa o emplear procedimientos que
implican un ahorro de costos o una mejora de resultados, frente a procedimientos alternativos”. (Guillermo
Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencién. Op. cit., Tomo Il, p. 259).

138 \Jer Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, § 3.2.2.

3" No nos referimos a toda la tecnologfa, sino solamente aquella que es protegida mediante derechos de patente de
invencion, pues existen otros titulos de propiedad intelectual, como los modelos de utilidad y secretos industriales,
que también facultan su apropiacion.

138 De acuerdo con lo que veremos en infra, 2.2.2, la negativa a licenciar, como especie de la negativa a contratar,
es un comportamiento del titular frente a competidores.

139 Por “‘competidores’ entendemos tanto aquellos que concurren en el mismo mercado que el titular de un derecho
de patente de invencion (es decir, empresas que operan en un mismo nivel productivo) y, ademas, aquellos que
actlian en un mercado derivado junto con terceros (cuando las empresas no operan en el mismo nivel). En este
Gltimo caso, la concurrencia puede ser frente a una empresa verticalmente integrada con el patentado.

Ver notas N° 151 y 192.
10 Obviamente, el ejemplo mas visible de esta dependencia lo constituiran las patentes de procedimiento.

11 En esta parte, utilizamos el vocablo competencia en su acepcién de situacién factica de concurrencia de
competidores en un mercado.

142 No consideramos en este apartado a la cesién de los derechos de patente debido a que, a través de ella, el titular
pierde, en general, el espectro de facultades que posibilita el licenciamiento y que se resefian a continuacion, al
desprenderse de la titularidad de su derecho. No obstante, la cesion puede tener importancia en otras figuras
anticoncurrenciales como la adquisicion de patentes con miras a eliminar tecnologias competidoras.
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por parte del titular. La importancia de esta Gltima radica en que constituye un mecanismo a
través del cual el titular de una patente puede impedir, permitir o regular la competencia en el
mercado de los productos comprendidos en su derecho y en el de los servicios relacionados

con ellos.

Pese a que el analisis de los efectos de la concesion de licencias sobre la competencia
requiere estudios més detallados, determinaremos ciertos criterios generales al respecto*®,

pero s6lo en la medida Util para nuestra presentacion.

El otorgamiento o no de licencias constituye un derecho del patentado garantizado por
el régimen de propiedad intelectual (infra, 2.1.2.824). En caso de negarse a hacerlo, el titular
impide la concurrencia de competidores -0 el aumento del nimero de éstos en caso de que el

titular ya hubiere concedido licencias anteriores-.

Por otro lado, en caso de que el titular acceda a la concesion de licencias, dicha actitud
puede traer consigo dos efectos sobre la competencia (creacién y regulacion) segun sea el tipo

de licencia de que se trate. En este punto, conviene recordar que las licencias se clasifican

144 145

seguin criterios de duracion'*, objeto™, espacio® y personas*’. Estos tres Gltimos tienen

trascendencia en nuestra exposicion.

%3 Realizamos este analisis en esta parte de la exposicién debido a que el segundo capitulo esta destinado
Unicamente a la negativa a licenciar, que es una de las varias posibilidades aqui consideradas.

144 En tal virtud, la licencia puede concederse por todo el tiempo de duracion del derecho de patente o una parte de
ella. (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencion. Op. cit., Tomo Il. p. 753).

% De acuerdo con este patrén, las licencias pueden ser totales o parciales, segin se incluya todos los derechos del
patentado o solo algunos. (Cfr. Juan Manuel Farina. Contratos Comerciales Modernos. Buenos Aires, Editorial
Astrea, 1994, p. 636).

Si, conforme expusimos en el acépite anterior, los derechos del patentado cubren, basicamente, las esferas de
fabricaciéon de los productos patentados o utilizacion del procedimiento patentado y comercializacién de los
productos, cabe suponer que la concesion de licencias estard referida a estas esferas.

18 Asf, la licencia puede estar limitada a un pais, provincia, ciudad o establecimiento. (Cfr. Enciclopedia Juridica
Omeba. Tomo XXI. Buenos Aires, Driskill S.A., 1982, p. 746).

17 Desde este punto de vista, las licencias pueden ser simples, cuando el titular conserva la facultad de otorgar
otras licencias o de explotar la invencion por si mismo; o, exclusivas, si el licenciante asume la obligacién de no
otorgar més licencias. En este Gltimo caso, cabe distinguir también si el titular conserva la facultad de explotar
directamente la invencién o no. (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencion. Op.
cit., Tomo Il. Pp. 752-753).
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Segun el objeto, en primer lugar, el patentado puede crear competencia al otorgar una
licencia de fabricacion de los productos patentados o de utilizacion del procedimiento
patentado —que, segun se ha interpretado, incorpora la facultad de vender'*-. Lo mismo cabe
decir cuando la licencia incorpora expresamente la venta de productos. Situacion distinta tiene
lugar cuando el titular concede una licencia de venta, pues, en tal hipétesis, pareceria mas bien
que aquél regula la competencia en el mercado de los productos comprendidos en su
derecho™®. En este Gltimo caso, hagase hincapié que los competidores se encuentran en una
relacion de dependencia frente al titular en cuanto a la obtencion de los productos a ser
vendidos, rasgo caracteristico —conforme fue indicado- de una posicion dominante en el

mercado.

De acuerdo con su espacio, el patentado tiene ademas la posibilidad de regular la

competencia mediante la compartimentacion de mercados.

Por dltimo, segln las personas, la concesion de licencias simples puede traer consigo
el aumento de la competencia, a diferencia de la restriccion que cabe esperar de las licencias

exclusivas'®,

Se entiende que las mencionadas son previsiones muy generales, motivo por el que los

efectos de una licencia sobre la competencia requieren un andlisis particular.

8 21. La negativa a licenciar se desenvuelve en este mercado. Del examen realizado, se
observa que es en este mercado de DPI’s donde la negativa a licenciar tiene cabida. Mas, debe
tenerse presente que el derecho del patentado se extiende también sobre el mercado de los

productos protegidos (supra, 1.3.2.1.818), que puede significar bienes o servicios relacionados

8 Enciclopedia Juridica Omeba. Op. cit., Tomo XXI, pp. 744-745. En el mismo sentido, Guillermo Cabanellas
de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencién. Op. cit., Tomo II. p. 474.

19 Sin descartar la alternativa que, mediante la licencia de venta, el patentado persiga formas de integracion
vertical entre las fases de produccion y comercializacion, lo que privaria del caracter de competidores a los
licenciados.

130 En tal virtud, se ha indicado que las licencias simples -0, no exclusivas- dificilmente serén condenables por el
régimen de la concurrencia. (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invenciéon. Op. cit.,
Tomo Il. p. 479).
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con aquellos. Desde la perspectiva del régimen de la concurrencia, la extension del derecho de
patente a estos dos mercados posibilita a su titular negarse, ora a proveer (vender) los
productos comprendidos en su derecho, ora a conceder licencias. En el primer caso, estaremos
frente a una negativa a contratar (materia de estudio en infra, 2.2.1) y, en el segundo, una

negativa a licenciar (que trataremos en el capitulo siguiente, sobre todo, en 2.2.2).

En ambos casos, se trata de un comportamiento dirigido hacia competidores™*. Debido

a los efectos del principio del agotamiento de los derechos del patentado™®2

, resulta importante
tener en cuenta que esos competidores no requeriran en todos los casos de la concesion de una

licencia a efecto de concurrir en el mercado.

El examen de las decisiones jurisprudenciales a las que recurrimos en esta exposicion,
indica que, segin sea la actividad econémica en la que intervengan los competidores del
patentado, requeriran o no el otorgamiento de una licencia. En tratdndose de competidores que
operan en mercados como la comercializacion de los productos patentados o la prestacion de
servicios para los que requieran esos productos, debido al agotamiento de los derechos del
titular, necesitaran la provision o suministro de esos productos, mas no la concesién de una

licencia, sea de fabricacion de producto o utilizacién de procedimiento, o de venta’*®. De

151 \/er nota N° 139.

En tratdndose de la negativa a licenciar, ‘competidor’ sera no solo el solicitante de una licencia que concurre con
el titular en un mismo mercado, sino también el que lo hace junto con terceros en un mercado derivado.

32 Dicho principio tiene dos dimensiones: nacional e internacional. En general, en ambos casos, la licita
colocacién de un producto en el comercio implica que su titular no puede ejercer su ius prohibendi,
particularmente respecto de sus ulteriores uso y comercializacion. En el campo nacional es un principio
universalmente aceptado, a diferencia del ambito internacional en que subsisten tratamientos legislativos
disimiles.

En este Gltimo &mbito, es importante considerar que el Art. 6 del Acuerdo sobre los ADPIC deja que sea cada
Estado el que determine si asume o no el agotamiento internacional de los derechos. En uso de esa facultad, el Art.
150 literal c¢) de la Ley de Propiedad Intelectual manda que el ius prohibendi del patentado no puede ejercerse
“[c]uando se trate de la importacidn del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier
pais, con el consentimiento del titular de una licenciatura o de cualquier persona autorizada para ello.” Es decir,
nuestro pais optd por el agotamiento internacional de los derechos del patentado.

El agotamiento internacional de derechos también se encuentra dispuesto en el Art. 54 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

153 pyede apreciarse, entonces, que, aun cuando un competidor opere en la comercializacién de los productos
patentados, no precisard de una licencia de venta. Sin embargo, este tipo de licencia tiene trascendencia en el
comercio internacional, en el caso de licencias para la importacion y venta de los productos patentados cuando se
quiere realizar estas actividades con relacién a productos respecto de los que no ha operado el principio del
agotamiento internacional de los derechos del patentado, como si la importacion se buscase realizar desde paises
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tratarse de competidores que actlan en el mercado de elaboracién de los productos
comprendidos en el derecho del patentado, si requerirdn el otorgamiento de una licencia de

fabricacion de producto o utilizacién de procedimiento.

Puede observarse, en consecuencia, que existen situaciones en que la conducta abusiva
del titular —es decir, de calificarse como contraria a la competencia-, segin sea la actividad en
que operen los competidores, puede desenvolverse, ora dentro del mercado de los productos
protegidos por el derecho de patente (negativa a contratar), ora en el de los derechos de
propiedad intelectual (negativa a licenciar). La diferenciacion realizada es relevante, pues
constituye el eje de nuestra propuesta, que es analizada en el capitulo siguiente y aplicada al

contexto ecuatoriano en el tercero.

en los que los productos han sido comercializados sin el consentimiento del titular. Se trata de una situacion
excepcional que, por tanto, no merece mayor consideracion de nuestra parte. A manera de ejemplo, en aplicacion
de la norma supranacional contenida en el Art. 54 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, no
operaria el agotamiento internacional en caso de que los productos protegidos hayan sido comercializados en el
exterior por el titular de una licencia obligatoria.
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CAPITULO 11
LA NEGATIVAA LICENCIAR UN DERECHO DE PATENTE DE
INVENCION COMO EJERCICIO ABUSIVO DE UNA POSICION
DOMINANTE Y EL LICENCIAMIENTO OBLIGATORIO
COMO SU REMEDIO

2.1 DERECHOS CONFERIDOS AL TITULAR DEL DERECHO DE PATENTE DE INVENCION
POR EL REGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
La principal derivacion extraida del capitulo anterior es que el derecho de
patente de invencidn, bajo ciertos respectos, puede conferir a su titular el
poder de mercado necesario para configurar una posicion de dominio. El
mercado puede ser el de bienes y servicios vinculados con la patente o el de los
mismos derechos de patente. También sentamos que es en este Gltimo en que la
negativa a licenciar se desenvuelve como eventual practica anticoncurrencial.

Esa negativa es ejercicio de los derechos que confiere la patente de invencion
a su titular. Ergo, el estudio de esos derechos es un ineludible paso previo.

§ 22. Dos derechos vinculados con nuestra tematica. En el orden patrimonialls“, los derechos
conferidos al titular de una patente de invencion por los diversos cuerpos legislativos pueden
simplificarse en uno solo, el Ilamado ius excludendi. De él deriva otro de enorme importancia
a los efectos de esta exposicidn, el de ceder el derecho u otorgar licencias voluntarias. En el
lenguaje legislativo, estos derechos se concretan en las facultades de impedir o prohibir y de

autorizar, que asisten al titular del derecho™®.

El primero de ellos es el atributo que permite la potencialidad de que un derecho de
patente de invencién pueda resultar en una posicién dominante (supra, 1.3.1.813). El segundo,
por su parte, es una de las posibles formas por las que se ejerce el derecho y, a la vez, la

posicion dominante que él puede generar (infra, 2.2.2).

2.1.1 1US EXCLUDENDI.

154 E1 inventor cuenta también con el derecho moral a que se reconozca su condicidn de tal. En tal virtud, el Art.
24 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que “[e]l inventor tendra derecho a ser
mencionado como tal en la patente...”.

1% Estos derechos se encuentran contenidos, en su orden, en los numerales 1 y 2 del Art. 28 del Acuerdo sobre los
ADPIC. Ademas, ver el inciso primero del Art. 149 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador que, aun
cuando no utiliza estos vocablos, emplea otros equivalentes.
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§ 23. El derecho de patente de invencion tiene un contenido fundamentalmente negativo.
Cualquiera que sea la concepcidn asumida respecto de la naturaleza del derecho de patente de
invencién —es decir, si éste es un monopolio de explotacion o un derecho de propiedad-, su
rasgo definitorio es la exclusividad que confiere a su titular sobre la explotacion de la
invencion®®. Dicha exclusividad ha sido caracterizada como contentiva de dos dimensiones:
una positiva y otra negativa, que alcanzan concrecion en la facultad del titular de un derecho
de patente de invencion de realizar el aprovechamiento de la invencién por si mismo o
mediante autorizacién a terceros —tema este Gltimo que seré objeto del siguiente subacapite-,
y el de impedir que terceros sin su consentimiento lleven a cabo tal aprovechamiento™’. De

+158

estas dos esferas, se ha puesto especial relieve en la segunda, es decir, en el ius excludendi~*,

que se ha dicho constituye el nticleo del sistema de patentes™®.

Como puede apreciarse, este derecho implica exclusion de la concurrencia en el

ambito cubierto por el derecho (supra, 1.3.815 y 16).

2.1.2 DERECHO A CONCEDER LICENCIAS VOLUNTARIAS.

156 er la definicion de Guillermo Cabanellas de las Cuevas referida en la nota N° 16.

%57 Julio Cantero Sénchez. “Los derechos de propiedad industrial: su valor econémico”. En: La Propiedad
Industrial en la Nueva Estructura Econémica Internacional. Madrid, Instituto de Estudios Econémicos, 1997, p.
255.

Esta doble dimension también ha sido asumida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre otros, en
el trAmite de interpretacion prejudicial N° 84-1P-2000 referido a derecho marcario, aplicable, mutatis mutandi, al
derecho de patentes.

138 Este derecho de exclusion, y el énfasis puesto en él, obedece a la propia naturaleza de los bienes inmateriales
apropiados mediante DPI’s, ya que “[e]n la propiedad comln, la permisién del goce de la cosa forma
ostensiblemente parte del contenido del derecho. En los derechos intelectuales, en cambio, el ius prohibendi
adquiere una relevancia especial. La razon es obvia. En la propiedad, la facultad de prohibir el disfrute ajeno no
necesita formularse de un modo auténomamente negativo, porque se satisface mediante el acto positivo de la
posesion”. (Hermenegildo Baylos Carroza. Op. cit., pp. 238-239).

Sin embargo, en el Antitrust Guidelines for the Licensing of the Intellectual Property se lee que “[a]n intellectual
property right owner’s to exclude are similar to the rights enjoyed by other owners of other forms of private
property.” (8 2.1). Ello es consecuencia de la asimilacion entre propiedad intelectual y otras formas de propiedad
que es asumida en dicho instrumento (8§ 2.0, a).

%9 Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel. Op. cit., pp. 35-36. En esa misma linea, se ha dicho, con respecto al
derecho exclusivo de explotacion que confiere una patente, que “es muy importante destacar que ese derecho es
un derecho de contenido bésicamente negativo. Significa que el titular tiene derecho a impedir a los terceros
cualquier acto de explotacion comercial o industrial de la invencion patentada”. (Alberto Bercovitz Rodriguez-
Cano. “El Derecho de Patentes”. En: Derecho de la Propiedad Industrial. Madrid, Dykinson S. L., 1993, p. 72).

Del mismo criterio participa Guillermo Cabanellas de las Cuevas (Derecho de las Patentes de Invencion. Op. cit.,
Tomo Il. pp. 239-240 y 246-248).
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8§ 24. Conceder licencias 0 no es un derecho del patentado. A mas de la exclusividad como el
elemento predominante del derecho de patente de invencién, es importante destacar que se
trata de un derecho susceptible de negociacion juridica'®®, cuyo valor deviene, precisamente,
de la suspension de la concurrencia'®’. Esta facultad esta intrinsecamente vinculada al

162

derecho™ y es la concrecion de los principios de libertad de contratacion y autonomia de la

voluntad*®®,

La concesion de licencias voluntarias'® es una de las maneras principales por la que se
concreta esta facultad a negociar el derecho de patente de invencion'®. La otra es la cesion del

derecho™®, total o parcial®®’. La diferencia entre ambas estriba en que la primera no involucra

10 En este punto, al efecto de sostener la disponibilidad del derecho de patente de invencién es muy dtil el
enfoque que lo considera como una forma de propiedad. En esa linea, “[I]a doctrina recomienda hablar del
derecho del inventor, y consiguientemente del derecho de patente, como una forma de propiedad y no como un
monopolio. Luego, permite ejercer las facultades relativas al dominio, incluyendo claro esta la de realizar actos
dispositivos, si bien dichos actos se circunscriben solamente al segmento patrimonial del derecho, es decir, a aquél
que estd conectado directamente con la explotacion econémica del objeto en el cual se materializa la regla
inventiva”. (Manuel Fernandez de Cdrdoba. Principios Generales sobre Patentes. Intervencion en el Seminario
sobre Patentes en la Comunidad Andina, realizado en Quito los dias 9 y 10 de mayo de 2001. Materiales
suministrados por los organizadores del evento, p. 7).

L «Un invento tiene un valor econémico derivado de su posibilidad de explotacién exclusiva, y es tal
exclusividad la que permite calificar al titular de la patente como propietario del invento”. (Guillermo Cabanellas
de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencidn. Op. cit., Tomo Il. p. 252).

Ver también Hermenegildo Baylos Carroza. Op. cit., p. 241 y Rafael Pérez Miranda. Op. cit., p. 204.

182 “Uno de los efectos principales de las patentes es que su titular es el Gnico facultado para decidir si realiza la
fabricacion, utilizacion o comercializacion del producto patentado por si o0 autoriza a llevar a cabo todas o algunas
de estas actividades a terceros”. (Andrés Moncayo Van Hase. Op. cit., p. 127).

183 Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel. Op. cit., p. 42.

La elaboracion de este principio corresponde a la doctrina del derecho civil. En virtud de él, se considera que
“[I]as partes pueden convenir todo respecto del contenido, efectos, extension y duracion del contrato” (Antonio
Vodanovic. Curso de Derecho Civil. Las Fuentes de las Obligaciones. Tomo IV. Santiago, Editorial Nascimento,
1942, p. 42), perspectiva que tiene trascendencia cuando el patentado ha optado por el otorgamiento de licencias.
Sin embargo, existe otra faceta de este principio que fundamenta la negativa a contratar, pues “[n]adie puede ser
obligado a contratar contra su voluntad”. (René Abeliuk Manasevich. Las Obligaciones. Tomo 1. 3 edicién.
Santiago, Editorial Juridica de Chile, 1993, p. 99).

1% La licencia “[e]s un acto juridico (convenio o contrato) en virtud del cual el titular de un derecho sobre una
invencion susceptible de explotacién industrial patentada, registrada (modelo de utilidad o disefio industrial) o
mantenida bajo secreto industrial, autoriza a otro su explotacion, sin desprenderse de la titularidad del derecho,
recibiendo como contraprestacion una suma de dinero que generalmente se vincula a las ventas o utilidades
obtenidas”. (Rafael Pérez Miranda. Op. cit., p. 194).

Desde otra perspectiva, se ha indicado que “[e]l sentido de tales licencias solo puede apreciarse en funcion del ius
prohibendi inherente a la patente. En virtud de la licencia, el titular de ese ius prohibendi acuerda no ejercerlo
contra el licenciatario”. (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencion. Op. cit.,
Tomo Il. p. 743. Cursivas en el texto original).

185 \er Art. 57 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones.
186 \Jer Art. 56 ejusdem.
17 Cfr. Rafael Pérez Miranda. Op. cit., p. 189.
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transferencia de la titularidad sobre el derecho, que si esta presente en la segunda'®®. Ello, en

cuanto a la competencia, se traduce en que, bajo la concesidn de licencias, existe la posibilidad

169

de concurrencia en el mercado entre licenciante y licenciado™ -0 entre licenciados, todo ello

170_

segun el tipo de licencia de que se trate~"-. Dicha posibilidad, obviamente, incidira en la

decisién del titular de conceder o no licencias.

Tanto la abstencién de otorgar licencias como su otorgamiento, al igual que el tipo de

aquéllas, forman parte del derecho del patentado'™.

2.2 LA NEGATIVA A CONCEDER LICENCIAS VOLUNTARIAS DE UN DERECHO DE
PATENTE DE INVENCION COMO EJERCICIO ABUSIVO DE UNA PosICION
DOMINANTE.

Entramos al estudio de otro de los temas medulares de este trabajo, esto es, la
negativa a licenciar como ejercicio abusivo de una posicion de dominio en el
mercado. A tal efecto, deberemos primero concretar lo que constituye una
conducta abusiva de una posicion dominante. Asi también, con el objetivo de
especificar la negativa a licenciar como préactica anticompetitiva, la
distinguimos de otros institutos desarrollados por el derecho de propiedad
intelectual como mecanismos de control del ejercicio abusivo por parte del
titular de una patente. Delimitado, entonces, nuestro objeto de estudio,
intentaremos subsumir la negativa a licenciar como ejercicio abusivo de una
posicion de dominio en el mercado (2.2.2). Como paso previo a esta
subsuncion, analizamos los institutos de la negativa a contratar y la doctrina
essential facilities (2.2.1) que son las categorias del régimen de concurrencia
mas préximas a la negativa a licenciar, con miras a ofrecer un panorama mas
amplio de exploracién. Este estudio ampliado también nos permitira obtener
ciertos resultados sobre cuya base analizaremos los pronunciamientos
jurisprudenciales vertidos en torno de nuestra tematica especifica (2.2.3).

8§ 25. Una nocion de abuso de posicion dominante. La definicién de ejercicio abusivo de una
posicion de dominio en el mercado es una nocion inacabada, flexible y en permanente

evolucion. En ello tiene mucho que ver la falta de taxatividad en los cuerpos legislativos

1% juan Manuel Farina. Op. cit., p. 635.

18 £n 1a licencia, “no se transfieren derechos, sino que se acuerda un derecho de explotacion en concurrencia con
el propietario”. (Enciclopedia Juridica Omeba. op. cit., Tomo XXI, p. 736).

0 \er supra, 1.3.2.2.8§20.

" En el caso United States v. Westinghouse Electric Corp. [648 F.2d 642, 647-48 (9th Cir. 1981)], se sentd que
“[A] patent holder has the ‘untrammeled’ right to license or not, exclusively or otherwise.” Tomado de Intergraph
Corp. v. Intel Corp. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos de Norteamérica para el Circuito Federal. 1999
U.S. App. Lexis 29199 (Fed. Cir., 1999). 5 de noviembre de 1999.
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pertinentes <. Mas, dicha inconsistencia obedece a motivaciones de tipo operativo, es decir,

son las propias necesidades de aplicacion del derecho de la competencia a situaciones nuevas

173

y variables las que motivan la —relativa- indefinicién al respecto™’®. Con todo, sobre la base de

la vivencia practica del derecho de la competencia puede llegarse a la determinacion de rasgos

174

definitorios de lo que constituye una conducta abusiva de una posicién dominante*"*, que, en

la faceta pertinente a este estudio, entrafia la idea de un comportamiento inmoderadamente
prepotente de la empresa en esa posicion'”. En lo que aqui interesa, conviene destacar que la

negativa a licenciar si ha merecido tal calificacion'’.

172 Considérese que la Seccién 22 de la Sherman Act no sefiala conducta especifica alguna de aquello que podria
constituir monopolizacion, objeto sancionado por ella. Por otra parte, el Art. 86 del Tratado de Roma refiere a
cuatro conductas que estima anticoncurrenciales; sin embargo, su redaccién se considera numerus apertus.

173 «L_a evolucién de la interpretacion de los conceptos de posicién dominante y de abuso ha permitido ampliar el
espectro de aplicacién y nada permite afirmar que esa evolucion vaya a paralizarse”. (Carlos Fernandez-Lerga
Garralda. Op. cit., p. 211).

74 E| concepto de abuso de posicién dominante ha tenido dos momentos en su elaboracién. En el primero, se
exigia un nexo de causalidad entre el comportamiento y la posicién dominante, de tal suerte que, “el obstaculo
debe resultar de la utilizacién de ese poder de dominacién”. (Marco Velilla. Op. cit., p. 197). En el segundo, se
deja de lado dicha exigencia. Sin embargo, ello estuvo determinado por el interés de incorporar como un
comportamiento abusivo al refuerzo de la posicién dominante, como un mecanismo para resolver el problema de
la concentracion econémica en el mercado. (Juan Ignacio Font Galén. La Libre Competencia en la Union
Europea. Bolonia, Real Colegio de Espafia, 1986, pp. 271-281). Ambos criterios forman hoy parte de la definicion
de un comportamiento abusivo de una posicion de dominio.

Asi, Carlos Fernandez-Lerga Garralda lo define como el “comportamiento de una o varias empresas en posicion
dominante que, utilizando o no el poder que esta posicién le confiere, produce un perjuicio directo a otras
empresas y a los consumidores o un perjuicio indirecto al influir en la estructura del mercado y de la competencia
y eliminar u obstaculizar el mantenimiento de la competencia existente o su intensificacion. Es un abuso de la
posicion dominante tanto recurrir a medios o précticas que no serian razonables en una situacion de competencia
practicable porque no hay temor a la reaccién de los competidores como, sin necesidad de recurrir a practicas no
razonables, afectar a la estructura del mercado y rebajar el grado de competencia”. (Ibid., p. 210).

Por otra parte, para guardar correspondencia con el anélisis del capitulo anterior, debemos indicar que, a la par de
la nocion de abuso de posicion dominante, en el contexto norteamericano también se exige un comportamiento
anticompetitivo a efecto de determinar la existencia de un acto de monopolizacion. Ello es consecuencia, como
quedd sentado en su oportunidad, de que los criterios estructuralistas que, en sus origenes inspiraron dicha
legislacion, no tienen hoy la vigencia de antes. EI comportamiento exigido se denomina exclusionary conduct y es
definido asi: “[C]onduct, other than competition on the merits or restraints reasonably ‘necessary’ to competition
on the merits, that reasonably appears cappable of making a significant contribution to creating or maintaining
monopoly power.” (Definicion proporcionada por Areeda y Turner, citada en Organisation for Economic Co-
operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy
Roundtables. N° 8. United States. Documento citado). En consecuencia, esta seria la calificacion que
corresponderia a la negativa a licenciar bajo este contexto.

Pese a la similitud que puede apreciarse, existe una notable diferencia entre ambos sistemas. El derecho antitrust
norteamericano exige intencionalidad en el comportamiento, en tanto que en el comunitario europeo esta ausente
esa exigencia (Cfr. Mercer. H. Harz. Documento citado. Il. C, Barry J. Rodger y Angus MacCulloch. Op. cit., p.
91, y Delio Gémez Leyva. De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia econémica. Op.
cit., pp. 160-161). En este Ultimo, la intencién es un elemento a considerar en cuanto a la imposicion de sanciones.

%% Juan Ignacio Font Galan. Op. cit., p. 275.

Considérese, al respecto, que esta es la definicién que cabria respecto del abuso de posicién dominante en aquellos
regimenes que incluyen un control de concentraciones independiente.

178 \/er la referencia al caso Magill en infra, 2.2.3.
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Ahora bien, para encasillar a la negativa a licenciar como abuso de posicion de
dominio, debemos primero distinguirla de otros tipos de conductas que han ocasionado
preocupacion por parte del derecho de patentes. En consecuencia, otro paso necesario es la

especificacion de lo que es materia de nuestro estudio.

8 26. EIl régimen de propiedad intelectual también ha regulado el ejercicio de los derechos
del patentado. Las propias doctrina y legislacion de los DPI’s han construido ciertas
categorias de regulacion del ejercicio de dichos derechos. En cuanto a las patentes de
invencidn, para nuestro estudio, son relevantes dos de ellas: la negativa a conceder licencias y
la falta o insuficiencia de explotacion. En cuanto a la primera, ciertas legislaciones'’’
consideran que la simple negativa por parte del titular de un derecho de patente de invencién a
conceder licencias en términos y condiciones comerciales razonables es motivo suficiente para
la concesion de una licencia obligatoria'’ (que tiene fundamentos y tratamiento especificos en
los casos de dependencia de patentes’®). Del mismo modo, en algunos cuerpos normativos*®,
se ha considerado que la falta o insuficiencia de explotacién —que, actualmente, equivale a

importacion'®'- de la patente constituye un abuso del titular que, al igual que en el caso

Y7 \/fa ejemplificativa, el Art. 42 de la Ley de Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad de la Reptblica
Argentina, sefiala que: “Cuando el potencial usuario haya intentado obtener la concesion de una licencia del titular
de una patente en términos y condiciones comerciales razonables en los términos del articulo 43 y tales intentos no
hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de ciento cincuenta (150) dias corridos contados desde la
fecha en que se solicito la respectiva licencia, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, podra permitir otros
usos de esa patente sin autorizacion de su titular”. Ademas, se ordena dar comunicacién de ello a las autoridades
encargadas de la observancia de las normas sobre competencia econdmica. (El texto de esta ley consta en
Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencion. Op. cit. Tomo Il, p. 859-899).

En el &mbito concreto de los regimenes de patentes comunitario andino y ecuatoriano, no se encuentra prevista
este causal.

18 \/er Carlos M. Correa. “Licencias Obligatorias”. En: Derecho de Patentes. Buenos Aires, Ediciones Ciudad
Argentina, 1996, pp. 172-177.

19 Consultar Carlos M. Correa. Patentes y Competencia. Op. cit., pp. 118-122.

Ver Arts. 31 literal 1) del Acuerdo sobre los ADPIC y 67 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina.

180 \er Arts. 60 y 61 de la Decision 486. La excepcién mas notable al respecto la constituye la legislacion
norteamericana en que, por regla general, el titular de un derecho de patente no tiene la carga de llevar a cabo su
explotacion. (Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho Antimonopdlico y de Defensa de la Competencia.
Op. cit., p. 714).

181 Tradicionalmente, el derecho de patentes exigia la produccion local para considerar que una patente estaba
siendo explotada. Uno de los mayores logros del Acuerdo sobre los ADPIC, derivado del principio de no
discriminacion por el origen de los productos contenido en su Art. 27, reside en que se ha equiparado los
conceptos de produccion local e importacion a los efectos de calificar la explotacion de la patente. No obstante
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anterior, fundamenta el licenciamiento compulsivo'®.

Frente a ellas, la negativa a conceder licencias como préactica anticoncurrencial plantea
una caracteristica muy individual. Efectivamente, ni en la simple negativa a conceder licencias
ni en la falta o insuficiencia de explotacion son valorados los efectos de la conducta sobre la
competencia que es, por el contrario, un requisito imprescindible para la calificacién de la
negativa a licenciar como abuso de posicion de dominio en el mercado. Mas, en lo que ésta
comparte con la simple negativa a licenciar, debe destacarse que la solicitud de licencia debe
haber estado acompafiada de términos razonables, pues, de otro modo, la negativa tendria

justificacion en ello.

Las distinciones realizadas son importantes segun el sistema legislativo de que se trate
contemple o no la simple negativa a otorgar licencias y la falta de explotacién como causales
auténomas de ejercicio abusivo de los derechos del titular. De este modo, en los sistemas que
asi lo prevean, cabria pensar que la negativa a conceder licencias como conducta
anticompetitiva implica, no sélo un andlisis de los efectos de la negativa sobre la competencia,
sino también una explotacién suficiente de la patente. Caso contrario, la conducta abusiva del
patentado hallaria remedio en los dos institutos del régimen de patentes resefiados en estos
parrafos, antes que en la negativa a licenciar como comportamiento contrario a la

competencia.

Todas estas acotaciones son significativas en la definicion de nuestro objeto de
tratamiento. Pero, debido a que no se trata de figuras universalmente aceptadas, resultaria

inadecuado fundar nuestro analisis en aquéllas.

existe un sector de la doctrina que considera que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC son ambiguas
para fundar tal conclusion. (Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencion. Op.
cit., Tomo I, pp. 31y ss., y Tomo I, p. 450).

Con todo, fruto de esta identificacion, el Art. 60 de la Decisién 486 dispone que “se entendera por explotacion, la
produccion industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la
distribucion y comercializacion de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del
mercado. También se entenderd por explotacion la importacion, junto con la distribucién y comercializacion del
producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la
patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no seran exigibles los requisitos
de comercializacion y distribucion”.

182 \ver Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel. Op. cit., Capitulo 11, pp. 59-84.



60

2.2.1 LANEGATIVA A CONTRATARY LA DOCTRINA ESSENTIAL FACILITIES.

La negativa a contratar (refusal to deal) se erige como una categoria
comprensiva de la negativa a licenciar. A efecto de lograr tal incardinacion,
primero explicaremos en qué consiste aquella negativa partiendo del derecho a
la libertad de contratacion. Luego, expondremos los rasgos generales que ha
tenido su aplicacion, para, por altimo, referirnos a la doctrina essential
facilities, que constituye un subcapitulo excepcional de la negativa a contratar.
Los elementos extraidos de este andlisis seran utilizados en el subacapite
siguiente que analiza la ilicitud de la negativa a licenciar.

8 27. La negativa a contratar es el ejercicio contrario a la competencia de la libertad de
contrataciéon. Un derecho ampliamente reconocido es la libertad de contratacion®. Este
derecho, en lo que corresponde a nuestro estudio, se traduce en la facultad de contratar con
quien se desee hacerlo y no estar obligado a relacionarse con quien no*. El ejercicio de este
derecho tiene relevancia cuando afecta a competidores actuales que operan en el mismo
mercado o en otro derivado (con miras a obtener su desplazamiento) o potenciales (para evitar
su incursion). En términos generales, el derecho de la competencia no impone un deber de

cooperar con ellos*®, incluso, en el evento de tratarse de una empresa en posicion

monopolica®®. Mas, al igual que otros derechos, éste es también cualificado™’ y su ejercicio

tiene limites que coinciden con la afectacion a la competencia®®.,

183 Téngase presente la referencia al principio de la autonomia de la voluntad hecha en supra, 2.1.2§24 y nota N°
163.

184 Por parte del derecho norteamericano, se ha dicho que “the long recognized right ... [to] freely [ ] exercise
[one's] own independent discretion as to parties with whom he will deal’ does not violate the Sherman Act ‘[i]n
the absence of any purpose to create or maintain a monopoly’.” [Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co.
Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito de los Estados Unidos de Norteamérica. 125 F.3d 1195 (9th Cir.

1997) 26 de agosto de 1997].

En el derecho comunitario europeo, se sostuvo que “it is apparent that the right to choose one's trading partners
and freely to dispose of one's property are generally recognised principles in the laws of the Member States, in
some cases with constitutional status. Incursions on those rights require careful justification.” (Oscar Bronner
GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint
Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG. Opinién del
Abogado General Jacobs. Caso C-7/97. 28 de mayo de 1998. § 56).

185 Cfr. The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. Documento citado, p.
76.

18 «“Although even a firm with monopoly power has no general duty to engage in a joint marketing program with a
competitor (and the jury was so instructed here), the absence of an unqualified duty to cooperate does not mean
that every time a firm declines to participate in a particular cooperative venture, that decision may not have
evidentiary significance, or that it may not give rise to liability in certain circumstances. Lorain Journal Co. v.
United States, 342 U.S. 143.” Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp. Corte Suprema de Justicia de los
Estados Unidos de Norteamérica. 472 U.S. 585 (1985). 19 de junio de 1985.

187 «“Most rights are qualified.” [Lorain Journal v. United States. Corte Suprema de los Estados Unidos de
Norteamérica. 342 U.S. 143 (1951). 11 de diciembre de 1951].

188 «In the absence of any purpose to create or maintain a monopoly, the act [Sherman Act, se entiende] does not
restrict the long recognized right of trader or manufacturer engaged in an entirely private business, freely to
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Entonces, el contenido de la negativa a contratar consiste en el resultado®®®

anticompetitivo derivado del ejercicio de la libertad de contratacion'®. El efecto cuenta en la
calificacion de la conducta'®’. Se trata de un comportamiento dirigido contra competidores'®,
actuales o potenciales'®, que requieren de la provisién de productos o servicios cuya
fabricacion o prestacion es llevada a cabo por la empresa dominante. Sin embargo, no se
encuentra totalmente resuelto si dicha negativa constituye una practica contraria a la
competencia Unicamente cuando afecta a competidores actuales con quienes se habia
mantenido una relacién previa o si, por el contrario, también cabe considerar ilicita la
conducta cuando va dirigida hacia competidores actuales con quienes no se habia mantenido
una vinculacion anterior o a rivales potenciales. En la mayoria de los casos resueltos, ambas

hip6tesis se cumplieron; es decir, se trataba de competidores actuales con los que habia

exercise his own independent discretion as to parties with whom he will deal.” (Ibid., en cita a United States v.
Colgate & Co., 250 U.S. 300, 307).

189 preferimos llamarlo resultado y no propésito, pues, segiin referimos con anterioridad, el abuso de posicién de
dominio es un concepto objetivo en que, a diferencia de la conducta anticompetitiva sancionada bajo el régimen
norteamericano, la intencion es irrelevante. Ver nota N° 174.

%0 En términos mas amplios, se ha dicho que “[s]i bien la negativa a satisfacer pedidos de bienes o servicios
constituye una faceta normal de las actividades econdmicas, pudiendo responder a un sinnimero de razones
legitimas, tal negativa puede ser utilizada para dar efecto a ciertas maniobras dirigidas a lesionar la competencia,
particularmente cuando responde a la accion conjunta de varias empresas o al ejercicio del poder de mercado
derivado de una posicion dominante.” (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho Antimonopodlico y de
Defensa de la Competencia. Op. cit., p. 516).

1L« ‘refusal to deal’ may raise antitrust concerns when the refusal is directed against competition and the
purpose is to create, maintain, or enlarge a monopoly.” Intergraph Corp. v. Intel Corp.

En cuanto a la practica europea, véase la sentencia en el caso Hilti, referida en la nota siguiente, en que se examina
que la negativa a contratar tenia por efecto eliminar a los competidores.

192 En términos generales, las conductas abusivas de una posicién de dominio pueden ubicarse en dos grupos:
exploitative abuses, cuando estan dirigidas hacia clientes; y, exclusionary abuses, si los afectados son los
competidores (Cfr. The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. Documento
citado, p. 72, George A. Bermann et al. Op. cit., p. 812 y Barry J. Rodger y Angus MacCulloch. Op. cit., p. 91).
Asi, las negativas a contratar y licenciar tienen cabida dentro de este Gltimo grupo.

A manera de referencia, dentro del contexto europeo, en la sentencia entre Hilti AG v. Commission of the
European Communities se anotd que “[t]he Court finds that the Commission was quite entitled to take the view
that the infringements held to have been committed were particularly serious. They sought to eliminate small
undertakings which were doing nothing more than exercising their rights, namely the right to produce and sell
nails intended for use in Hilti nail guns. Such behaviour does indeed represent a grave impairment of
competition.” (§ 134). Similar preocupacion se evidencid en la sentencia que resolvié el caso entre Istituto
Chemioterapico Italiano S.P.A. and Commercial Solvents Corporation v. Commission of the European
Communities. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Casos 6 y 7-73. 6 de marzo de 1974. § 33.

En la practica norteamericana, en el asunto Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., se anot6 lo
siguiente: “The jury may well have concluded that Ski Co. elected to forgo these short-run benefits because it was
more interested in reducing competition in the Aspen market over the long run by harming its smaller competitor.”

% Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation.
OCDE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. N° 5. United States. The Essential Facilities Concept. Este
documento puede ser consultado en: http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables/ess10.htm.
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existido alguna relacion comercial en el pasado®®. De tratarse de empresas con las que nunca
existio dicha relacién, pareceria no existir un deber por parte de la empresa dominante de
contratar con ellas*®. Por otro lado, en caso de competidores potenciales, procederia asimismo
la calificacion de ilicitud de la negativa a contratar'® -de manera especial, en los casos de

essential facilities-.

Dicha calificacion requiere, a mas del efecto adverso sobre la competencia'®’, que la
conducta carezca de justificacion comercial véalida'®®. Dicha calificacion es una determinacion
individual de cada caso, pues no parece posible establecer generalizaciones al respecto.
Empero, existe evidencia de que esa justificacion debe descansar en elementos de tipo

objetivo™®.

134 A manera de ejemplo, dentro del concierto comunitario europeo, se puede consultar las sentencias dictadas por
el Tribunal de Justicia en los siguientes casos: Istituto Chemioterapico Italiano S.P.A. and Commercial Solvents
Corporation v. Commission of the European Communities, y United Brands Company and United Brands
Continentaal BV v. Commission of the European Communities. (Tribunal de las Comunidades Europeas. Caso 27-
76. 14 de febrero de 1978). También ver Napier Brown v. British Sugar. (Comision de las Comunidades Europeas.
Decision 88/518/EEC. 18 de julio de 1988).

Para una referencia a la jurisprudencia norteamericana, ver el ya citado caso Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands
Skiing Corp.

1% «A dominant company appears to have no obligation to supply an undertaking with which it had never
previously dealt, even an actual or potential competitor.” (D.G. Goyder. Op. cit., p. 335, nota 5).

1% Ejemplo de ello es el caso Magill donde la negativa a licenciar derechos de copyright impidié a esta empresa
incursionar como competidor de ITP, BBC y RTE mediante guias exhaustivas de programas de television. (Radio
Telefis Eireann v. Commission of the European Comunities. Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas. Caso T-69/89. 10 de julio de 1991).

Ademas, en cuanto a competidores ocasionales, tampoco pareceria procedente la negativa a contratar. Ver Benzine
and Petroleum Handelsmaatschappij BV and others v. Commission of the European Communities. Corte de las
Comunidades Europeas. Caso 77/77. 29 de junio de 1978. § 29y 32.

197 Recuérdese que dafio a la competencia esté en funcion de la especifica politica de competencia que se adopte.
198 Cfr. Debra Valentine. Documento citado. § 1V.

A manera de ejemplo, en el sistema norteamericano, se ha dicho que: "[A] monopolist's unilateral refusal to deal
with its competitors (as long as the refusal harms the competitive process) may constitute prima facie evidence of
exclusionary conduct in the context of a section 2 claim. A monopolist may nevertheless rebut such evidence by
establishing a valid business justification for its conduct.” [Data General Corp. v. Grumman Sys. Support Corp.,
36 F.3d 1147, 1183-84 (1st Cir. 1994). Texto tomado de Intergraph Corp. v. Intel Corp.].

Para el caso europeo, ver United Brands Company and United Brands Continentaal BV v. Commission of the
European Communities. § 188.

19 Asf, dentro de la jurisprudencia comunitaria europea, se puede consultar los pronunciamientos Hilti AG v.
Commission of the European Communities, United Brands Company and United Brands Continentaal BV v.
Commission of the European Communities y en la Decision de la Comision en el asunto Napier Brown - British
Sugar.

Para el derecho norteamericano, se puede examinar Lorain Journal v. United States y Aspen Skiing Co. v. Aspen
Highlands Skiing Corp.
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Una vez que concurren todos los elementos integrantes de esta conducta contraria a la
competencia, la empresa dominante pierde la facultad de negarse a contratar -y de escoger a

sus contratantes-, y es obligada a hacerlo.

Fruto de las politicas de competencia adoptadas, a pesar de las diferencias que existen
entre los sistemas reguladores de la competencia®®, una caracteristica de la negativa a
contratar, como uno de los atributos comunes presente en varios de los casos considerados

representativos de esta conducta, es la preocupacion por el bienestar del consumidor?®*.

§ 28. La doctrina essential facilities es un subcapitulo excepcional de la negativa a
contratar. Dentro de los casos de negativa a contratar, existe una consideracion particular®®?

para ciertas situaciones excepcionales’® que han recibido la denominacién de essential

2% por parte del norteamericano, éste se caracteriza por una mayor libertad para rehusarse a contratar. (George A.
Bermann et al. Op. cit., p. 833).

El grado de esa libertad es menor en el sistema comunitario europeo, ya que éste considera como uno de sus
objetivos la proteccion a las pequefias y medianas empresas. A manera de ejemplo, es representativo el
pronunciamiento vertido en el caso United Brands Company and United Brands Continentaal BV v. Commission
of the European Communitites con respecto a la reaccién del gigante norteamericano (negativa a contratar) frente
a la conducta de Olesen, pequefia empresa europea, que intervino en una campafia a favor de uno de los mayores
competidores de United Brands (Standard Fruit Company). En él se sent6 que “[e]ven if the possibility of a
counter-attack is acceptable that attack must still be proportionate to the threat taking into account the economic
strength of the undertakings confronting each other.” (§ 190).

21 Como ejemplo de la practica europea, en el ya mencionado caso United Brands Company and United Brands
Continentaal BV v. Commission of the European Communities, se sostiene que “the refusal to sell would limit
markets to the prejudice of consumers and would amount to discrimination which might in the end eliminate a
trading party from the relevant market.” (§ 183). El perjuicio a los consumidores residié —principalmente- en que,
via discriminacion de precios, algunos de ellos soportaban cargas mas excesivas que otros.

De su lado, el derecho norteamericano también ha introducido este elemento de juicio a la hora de valorar la
negativa a contratar. Asi, en el indicado asunto Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., la Corte
Suprema sefialé que “[t]he question whether Ski Co.'s conduct may properly be characterized as exclusionary
cannot be answered by simply considering its effect on Highlands. In addition, it is relevant to consider its impact
on consumers and whether it has impaired competition in an unnecessarily restrictive way.” En este caso, la
ilicitud de la conducta residié en que la negativa de la segunda empresa perjudico a los consumidores mediante la
privacion de tickets que, antes del comportamiento imputado, permitian acceder a las facilidades para esqui de
ambas empresas.

202 «Essential facilities cases involve refusals to deal of a special type...” (Organisation for Economic Co-
operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)113. Competition Policy
Roundtables. N° 5. United States. The Essential Facilities Concept. Documento citado).

203 Este rasgo deriva de los requisitos que la aplicacion de esta doctrina precisa. Ellos, en términos generales, son:
control de la facilidad por parte de un monopolista, imposibilidad de duplicarla por parte del competidor, negativa
a acceder a aquélla, factibilidad de ese acceso y ausencia de justificacion comercial valida. (Opinién del Abogado
General Jacobs en el caso entre Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag
GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, and Mediaprint
Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG. § 47). Como veremos, en su oportunidad, estos requisitos pueden
presentarse en situaciones en que derechos de patente de invencion se hallen incursos.
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facilities®® (o facilidades esenciales). En estos casos, existe una empresa que controla una
facilidad que es imprescindible a los efectos de que otra pueda entrar en competicion con la
primera®®. Ergo, la denegacién de acceso inhabilita la concurrencia en el mercado de la
empresa que asi lo requiere®®. La doctrina también comprende la negativa de acceso en

términos razonables como equivalente de esa denegacion®”’.

La generalidad de los casos estudiados como aplicacién de esta doctrina han sido
referidos a servicios®® a que las empresas competidoras necesitaban acceder a efecto de poder

competir en el mercado®®. También los hay de suministro de productos®°. En lo que motiva

Consecuente con dicha excepcionalidad, se ha anotado que “competition authorities should avoid embracing an
excessively broad ‘essential facilities doctrine’, that is, routinely compel firms to deal with rivals, which often
benefits competitors but not competition.” (The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and
Development. Documento citado, p. 77).

204 «“An essential facility imposes a bottleneck monopoly, that is, a barrier to entry requiring potential competitors
to comply with contractual terms before they gain access to a nearly indispensable facility, assets or other means
to compete effectively.” (John Bagby. Documento citado, acapite VII).

25 Se ha puesto de relieve la exigencia de que las empresas involucradas compitan en el mercado para la
procedencia de esta doctrina. Asi, se ha dicho que “[a]lthough the viability and scope of the essential facility
theory has occasioned much scholarly commentary, no court has taken it beyond the situation of competition with
the controller of the facility, whether the competition is in the field of the facility itself or in a vertically related
market that is controlled by the facility.” Intergraph Corp. v. Intel Corp.

206 «Certain types of infrastructure, such as national electricity grid or computer reservation systems, may be

considered to constitute an essential facility, such that access is essential for competition to develop, and the
refusal to allow access to the facility may amount to abusive behaviour.” (Barry J. Rodger y Angus MacCulloch.
Op. cit., pp. 300-301).

207 «A number of U.S. courts have suggested that a refusal to grant access to a facility on reasonable terms is
equivalent to a denial of access.” (Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of
Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. N° 5. United States. The
Essential Facilities Concept. Documento citado).

2% john Baghy. Documento citado. § VII.

209 Efectivamente, entre los casos comprendidos se cita la negativa a acceder a puertos, redes de telecomunicacion
o television, infraestructuras eléctricas o de gas, entre otros.

Para una resefia de los pronunciamientos del derecho comunitario europeo, ver D.G. Goyder. Op. cit., pp. 346-
350. Para el contexto norteamericano, ver Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of
Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. N° 5. United States. The
Essential Facilities Concept. Documento citado.

219 Opinién del Abogado General Jacobs en el caso C-7/97 entre Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint
Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG,
and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG. § 35-39.
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|211

nuestro estudio, es debatido si una essential facility puede estar constituida por un DP1“*, pese

a la existencia de pronunciamientos que fundamentarian una respuesta afirmativa®?.

Ademas, debe tenerse presente, como rasgos generales de esta doctrina —que reflejan la
politica de competencia subyacente-, su preocupacién por el bienestar del consumidor que
puede hallarse comprometido por la negativa de acceso®®, y su aptitud en tratdndose de

competidores potenciales?.

2.2.2 CARACTER ABUSIVO DE LA NEGATIVA A LICENCIAR.

Con todos los elementos de juicio hasta aqui alcanzados, procederemos ahora
al andlisis de la ilicitud de la negativa a licenciar un derecho de patente de
invencion. Para ello, primero partimos de una breve descripcién del estado
actual de esta tematica, para luego, mediante las conclusiones extraidas del
subacdpite anterior, sentar patrones generales que contribuyan a la definicion
del caréacter abusivo o no de esa negativa.

§ 29. El estado actual de la temética no presenta a la negativa a licenciar como un
comportamiento anticompetitivo. Advirtamos, en primer lugar, que la negativa a conceder

licencias voluntarias no es, por lo general, referida como una conducta anticompetitiva®'®. En

211 Es interesante anotar que el desarrollo del software, equipo computacional e innovaciones en comunicacién y,
en general, en sectores de alta tecnologia ha traido nuevamente atencion sobre esta doctrina. (John Bagby.
Documento citado. § VII).

212 En el caso Magill, considerado como de aplicacién de esta doctrina, la essential facility estaba constituida por
derechos de copyright sobre listas de programacion a que un tercero, con la finalidad de realizar una publicacion
mas comprensiva que las existentes en el mercado, necesitaba acceder.

Sin embargo, se ha sefialado que “[t]he special features present in the Magill case, however, suggest that the Court
will not be keen to apply such principles freely to other types of copyright such as computer programs or patents
where similar factors may be absent.” (D.G. Goyder. Op. cit., p. 358).

23 “In at least some cases, such denial impedes competition and thereby harms consumer welfare by making it
substantially more difficult, or even impossible, for competitors to survive and succeed in the market without
sufficient countervailing procompetitive justification.” (Organisation for Economic Co-operation and
Development. Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. N°
5. United States, The Essential Facilities Concept. Documento citado).

24 Dos casos representativos al respecto, extractados de la jurisprudencia comunitaria europea, son la sentencia
proferida en el asunto Stena Sealink v. Danish State Railways (DBS) y la decision de la Comision en Aer
Lingus/British Midland Airways. Sobre el primero, se ha dicho que “[t]he case clearly marked a further advance in
the doctrine since it was now applied not only to discriminatory treatment for existing customers of a port, but to
potential customers who sought entry and were refused access.” (Tomado de D.G. Goyder. Op. cit., p. 348).

215 De este modo, para el Banco Mundial y Organizacién para la Cooperacién y Desarrollo Econémicos, las
posibles restricciones a la competencia derivadas del ejercicio de DPI’s son: adquisicion de patentes, transferencia
de tecnologia mediante licencias y acuerdos sobre cooperacion entre competidores. (Documento citado, p. 38).

En igual sentido, pese a que el Art. 44 de la Ley de Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad de la Republica
Argentina enumera las posibles conductas contrarias a la competencia en que puede incurrir el patentado, no
menciona la negativa a licenciar.



66

efecto, la gran mayoria de las preocupaciones sobre el ejercicio anticompetitivo del derecho de
patente de invencion tiene lugar con motivo de la concesion de licencias por parte del
titular®®, como fuente de acuerdos restrictivos -de tipo horizontal o vertical- o abusos de
posiciones de dominio, pues, segin vimos en supra, 1.3.2.2.820, mediante la concesion de
licencias el patentado puede producir efectos diversos sobre la competencia®’. En
consecuencia, pareceria que, en ausencia de licenciamiento, el titular de un derecho de patente
de invencion escapa a la atencion del derecho de la competencia. Ello es, en gran medida,

cierto.

El régimen de competencia economica, al igual que lo ya anotado sobre el de
propiedad intelectual, también ha construido categorias tendentes a regular el ejercicio de los
DPI’s, y distinguir lo que constituye uso y abuso de ellos. Como uno de los sistemas de
mayores avances en este punto, la jurisprudencia comunitaria europea ha enarbolado las

nociones existencia y ejercicio de los DPI’s**8

Yy, que se han plasmado en la distincion entre lo
que constituye su funcion esencial y objeto especifico?’®, teniendo este Gltimo connotaciones

especificas en el caso de patentes de invencion?®. Empero, estas acotaciones han sido vertidas

Por el contrario, Carlos M. Correa, en su tipologia de conductas anticompetitivas segin se afecte a los
consumidores, competidores o licenciados, ubica a la negativa a conceder licencias voluntarias en el segundo
grupo (“Licencias Obligatorias”. Op. cit., pp. 185-186). Ver también Bernard Remiche y Héléne Desterbecq. Op.
cit., p. 305.

218 Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencién. Op. cit. Tomo 11, p. 471.

217 Al respecto, consultar el Reglamento N° 240/96 de la Comisién de la Unién Europea y Antitrust Guidelines for
the Licensing of Intellectual Property.

Similares disposiciones se contienen en el Art. 14 de la Decision 291 de la Comisién de la Comunidad Andina,
Régimen Comun de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias, con
relacion a los contratos de transferencia de tecnologia externa.

218 Ello obedece a que el Tratado de Roma, en el Art. 222, deja a las legislaciones nacionales el establecimiento
de los derechos de propiedad, donde se incluye la propiedad intelectual.

219 «“The European court has in a number of cases given attention both to the core content of individual property
rights under national law, in order to ascertain their boundaries, and to the criteria by which the exercise of those
rights are to be judged. These rights and criteria are usually referred to respectively as the ‘specific subject matter’
and the ‘essential function’ of particular forms of intellectual property under national laws. In principle the
excessive use even of a right falling within the specific subject matter can be restricted under Community law if it
would lead to an artificial discrimination or disguised restriction on trade between Member States or it would in
special circumstances enable abuse of dominant position.” (D.G. Goyder. Op. cit., p. 300).

220 En cuanto a patentes de invencién, comprende “[F]irst, the right to exploit an invention for the purpose of
making and then selling a product, and secondly, the corresponding right to prevent an ‘infringement’ by a third
party seeking either to make or to sell the product without the patent owner’s consent.” (Ibid., p. 305).

En el caso de las marcas, en cambio, se toma —més bien- en consideracion el goodwill que ellas representan (Ibid.,
p. 313) y la evitacion del riesgo de confusion del consumidor (Carlos Fernandez Lerga-Garralda. Op. cit., p. 299).
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sobre la base de las concretas necesidades de libertad de movimiento de bienes al interior de
un mercado comin??, Por su parte, el derecho norteamericano ha enarbolado el concepto de
patent misuse®®® -que participa tanto del derecho de la propiedad intelectual como del de la

competencia econdémica-.

Bajo ninguna de estas dos concepciones, la negativa a licenciar, por si sola, constituye
un ejercicio abusivo. En otras palabras, esa negativa estad fuera de escrutinio por parte del

derecho de la competencia; forma parte del objeto especifico del derecho de patente®?®

y su
ejercicio no constituye misuse®*, respectivamente. Esa es la posicion que se ha consolidado en
la practica tanto administrativa®® como jurisprudencial (sobre esta Gltima esfera, ver infra,

2.2.3) de los sistemas de competencia economica.

§ 30. Considerar a la negativa a licenciar como especie de la negativa a contratar arroja

importantes resultados. Ahora bien, si conforme afirmamos en precedencia (supra,

221 preocupacion que, principalmente, se traduce en el principio del agotamiento de los DPI’s y la permisibilidad
de las llamadas importaciones paralelas (Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de
Invencién. Op. cit., Tomo II. p. 363-364).

222 «Misuse is improper exploitation of patent right by an unreasonable extension of the scope of the patent
monopoly or conduct amounting to antitrust violation in connection with the exploitation of a patent.” (John
Bagby. Documento citado, acépite I1).

Hay que sefialar, sin embargo, que los contornos de esta doctrina no han sido todavia enteramente delimitados. Por
ello, se ha dicho que “[h]owever, the misuse rule is easier to state than to apply. The relevant statute [se refiere a
The Patent Act] tells us what is not patent misuse: merely seeking to enforce one's rights, refusing to license
and/or failing to practice one's own invention. What extra factors are required to convert the exercise of one's
intellectual property rights into misuse is less clear.” (Debra A. Valentine. Documento citado, acapite IlI, A.
Subrayado consta en el texto original).

222 Fny uno de los casos mas representativos en materia de derechos del titular de disefios industriales, aplicable,
mutatis mutandi, a patentes de invencion, se resolvié que “[i]Jt must also be emphasized that the right of the
proprietor of a protected design to prevent third parties from manufacturing and selling or importing, without its
consent, products incorporating the design constitutes the very subject-matter of his exclusive right . It follows
that an obligation imposed upon the proprietor of a protected design to grant to third parties, even in return for a
reasonable royalty, a licence for the supply of products incorporating the design would lead to the proprietor
thereof being deprived of the substance of his exclusive right, and that a refusal to grant such a license cannot in
itself constitute an abuse of a dominant position .” (AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd. Corte de las Comunidades
Europeas. Caso 238/87. 5 de octubre de 1988. § 8).

224 Al respecto, la Patent Act de los Estados Unidos (U. S. Code, Title 35) prescribe, en su Seccién 271, que: “(d)
No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be
denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one
or more of the following: (...) (4) refused to license or use any rights to the patent...”. Este cuerpo de normas
puede ser consultado en: http://www4.law.cornell.edu/uscode/35/271.html.

225 En el Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, cuya importancia radica en que contiene
los patrones de aplicacion de la legislacién norteamericana a ser manejados por el Department of Justice y la
Federal Trade Commission, se establece que aun cuando un derecho de patente de invencidn confiera a su titular
una posicién monopolistica, “such power [do not] impose on the intellectual property owner an obligation to
license the use of that property to others.” (§ 2.2).
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1.3.2.2.819), existe un mercado de derechos de patente de invencién cuyos principales
involucrados son los competidores, entonces, la negativa a conceder licencias (refusal to
license) es una especie de negativa a contratar (refusal to deal)??®. En consecuencia, si la

negativa a contratar tiene limites, también los debera tener la negativa a licenciar?’.

La primera conclusion que se desprende de dicha identificacion es que el titular de un
derecho de patente de invencién no tiene el deber de cooperar con sus competidores, aln
cuando su derecho le confiera una posicién de dominio en el mercado relevante de que se
trate, es decir, en el de los bienes o servicios en cuya produccion o prestacién interviene el
derecho de patente (supra, 1.3.2.1), o en el de los conocimientos técnicos (1.3.2.2). Si la
negativa a contratar es ejercicio de la libertad de contratacidn, la negativa a licenciar lo es de
los derechos conferidos al patentado por el régimen de propiedad intelectual®®®. En otras

palabras, no existe un deber de licenciar®®®.

Mas, al igual que en la negativa a contratar, es el efecto®° de la negativa a licenciar lo
que determina su ilicitud. Entonces, si bien el derecho de patentes garantiza al titular la
facultad de no conceder licencias (supra, 2.1.2.824), su ejercicio se torna ilicito cuando, a

través de la negativa a licenciar, se consiguen resultados contrarios a la competencia®*. Esta

2% «Intellectual property cases involve a special application of the rules on refusal to deal.” (George A. Bermann
et al. Op. cit., p. 828). Ver también Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel (Op. cit., p. 171) quienes sefialan que
la negativa a licenciar tiene su antecedente en la negativa a contratar.

227 «“This basic right of exclusion does have limits.” (Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co.).

228 “E| no otorgamiento de licencias es la consecuencia légica del derecho exclusivo que tiene el patentado sobre
su invencion.” (Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invencién. Op. cit., Tomo II. p.
434).

2% Ello implica la licitud de la negativa. En tal virtud, se ha resuelto que “[a] patent holder who lawfully acquires
a patent cannot be held liable under section 2 of the Sherman Act for maintaining the [market] power he lawfully
acquired by refusing to license the patent to others.” Miller Insituform, Inc. v. Insituform of North Am., Inc., 830
F.2d 606, 609 (6th Cir. 1987). Texto tomado de Intergraph Corp. v. Intel Corp.

20 Bajo el sistema norteamericano, sera el propésito del comportamiento de acuerdo con lo indicado en supra,
2.2.1.827 y nota N° 174.

L Efectivamente, “refusal to license infringes Art. 86 only if there is some related behaviour which constitutes an
abuse, whether exploitative or exclusionary, in adittion to he refusal to license.” (John Temple. Defining
legitimate competition: Companies’s duties to supply competitors, and access to essential facilities. Este
documento puede ser consultado en: http://www.hyperlaw.com/lang.htm).

Al respecto, Guillermo Cabanellas de las Cuevas ensefia que si bien “[I]a negativa a otorgar licencias voluntarias
no constituye una conducta anticompetitiva bajo ninguno de los principales sistemas de defensa de la competencia
del mundo, [puede serlo en la medida que constituya] un instrumento para una practica concertada con efectos
anticompetitivos, o puede ser utilizada para instrumentar una practica anticompetitiva mas compleja —como en el
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consideracion abre el espectro de hipotesis en que la negativa a licenciar puede ser calificada
de abusiva de una posicion dominante. Pese a que, segin veremos en el subacépite posterior,
solo ha sido considerada con tal carécter la negativa a licenciar cuando, a través de ella, se
busca extender el poder de mercado del titular mas alla de los derechos conferidos por el DPI,
también cabria esperar similar calificacién cuando la negativa a licenciar constituye un medio
0 consecuencia de una practica mas compleja, como el mantenimiento de un cértel*? o
compartimentacion de mercados®, o la discriminacion en perjuicio de un determinado

competidor, por ejemplo.

Esta asimilacion es también Gtil en cuanto cabria realizar distingos entre el tratamiento
a los competidores segln sean éstos actuales o potenciales y, en la primera hip6tesis, si existia
0 no una relacién previa con el titular. En otras palabras, el resultado podria ser la ilicitud de la
negativa en presencia de licencias anteriores otorgadas por el patentado a favor del mismo

solicitante.

Por parte de la justificacién valida, en caso de que la negativa a licenciar tenga efectos
anticompetitivos, aquélla puede estar constituida por la ausencia de términos razonables en la
solicitud de licencia. Ello es lo primero que cabe esperar. No obstante, pueden aducirse otras
justificaciones que deberan ser objeto de analisis caso por caso®®*, teniendo presente que,
consecuente con la negativa a contratar, éstas deberan estar sustentadas en motivos de indole

objetiva.

caso en que la licencia se condiciona a una conducta del licenciatario contraria a los intereses de un competidor
del licenciante.” (Derecho de las Patentes de Invencién. Op. cit., Tomo Il. pp. 435-436).

232 Como en el caso de un patent pool contrario a la competencia.
23 Por ejemplo, cuando el titular ha concedido varias licencias con exclusividad territorial.

24 A manera de ejemplo, en el caso Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc. se deseché como
argumento la proteccion de la inversion realizada. En él, Kodak se habia negado a suministrar piezas de repuesto a
las empresas que operaban en el mercado de los servicios de reparacion y mantenimiento de sus equipos. Kodak
aleg6 que su politica obedecia a evitar que estas empresas aprovechasen injustamente (free-riding) las inversiones
que aquélla habia realizado para el desarrollo de sus equipos. Dicho aprovechamiento, segin Kodak, se
demostraba en que esas empresas no habian podido por si solas ingresar a los mercados de equipo y partes de
repuesto. Al respecto, en la resolucion, se anot6 que este entendimiento de free-riding no tenia antecedente y que,
por el contrario, constituia un comportamiento anticompetitivo crear barreras de entrada para obligar a un
competidor a ingresar en dos mercados simultaneamente.
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Por otra parte, el bienestar del consumidor deberia también ser objeto de consideracién
en cuanto a la valoracién de licitud de la negativa a contratar. Ello es consecuente, ademas,

con los fundamentos del derecho de patentes.

8§ 31. Un derecho de patente de invencion puede, incluso, tener cabida dentro de la doctrina
essential facilities. La excepcionalidad que es caracteristica a la doctrina essential facilities
puede también tener aplicacion en tratdndose de derechos de patente de invencién. En este
caso concreto, la essential facility estaria constituida por los productos o el conocimiento

tecnoldgico amparados por la patente®®.

Para justificar esta incardinacién, parece adecuado confrontar los requisitos exigidos
para la aplicacion de esta doctrina con las circunstancias que, en presencia de un derecho de
patente de invencién, podrian presentarse. De aquellos requerimientos, para los efectos de

nuestra exposicion, conviene referir a la imposibilidad de duplicar la essential facility®*®

y la
factibilidad de proveerla. Ambos requisitos estan —mas bien- dirigidos a bienes tangibles®’. A
pesar de ello, en un intento por determinar su aplicabilidad a derechos de patente, podemos
realizar las siguientes consideraciones. Conforme vimos en supra, 1.3.1.815, no en todos los
casos existiran sustitutos para los productos o la tecnologia protegidos por una patente y, en

ausencia de un principio de creacion independiente, puede darse casos en que quede satisfecha

la primera condicién; es decir, por una imposibilidad técnica o legal, no pueda duplicarse la

2% Bajo esta reflexion, el mismo caso Tetra Pak Rausing SA v. Commission of the European Communities se
asemejaria mucho a uno de essential facilities, pues, recordemos lo ya indicado, en él se anoté que solo la
tecnologia cubierta por la licencia BGT podria, al momento de los hechos, proporcionar a un competidor los
medios para entrar en competicion con la empresa dominante. No obstante, dicho caso se traté de adquisicion de
patentes, no negativa a licenciar.

2% En un caso reciente, la jurisprudencia comunitaria europea expresé que para la aplicabilidad de esta doctrina se
requiere “not only that the refusal of the service comprised in home delivery be likely to eliminate all competition
in the daily newspaper market on the part of the person requesting the service and that such refusal be incapable of
being objectively justified, but also that the service in itself be indispensable to carrying on that person's business,
inasmuch as there is no actual or potential substitute in existence for that home-delivery scheme.” (Oscar Bronner
GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint
Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG. Corte de la
Unién Europea. Caso C-7/97. 26 de noviembre de 1998. § 41).

27 «The “facility” in litigated cases typically has been something requiring a substantial investment, and has
historically usually been something large and tangible; there are also have been a few cases involving intangible
things like intellectual property.” (Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of
Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. N° 5. United States, The
Essential Facilities Concept. Documento citado).
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essential facility. En ello, debe también considerarse la presencia de network effects, que
resefiamos en ese mismo subacépite. Con relacion a la segunda condicién, por tratarse la
patente de invencion de un bien intangible, pareceria factible su provision en caso de ser

considerada una essential facility®*®.

De lo analizado, puede extractarse que un derecho de patente de invencion -0, mas
concretamente, los productos o el conocimiento tecnoldgico por él protegidos- podria ser
considerado una essential facility. Consecuencia de ello, cabria también valorar el bienestar
del consumidor y el interés de los competidores potenciales en estos casos, de acuerdo con la

politica de competencia que se asuma.

§ 32. La realizada es una asimilacion provechosa, pero insuficiente. Si bien la subsuncion
efectuada nos permite un analisis ampliado del que derivan importantes conclusiones, existe
una diferencia fundamental entre la negativa a licenciar y la negativa a contratar. La primera
tiene cabida en el mercado de los derechos de propiedad intelectual que, en tratandose de
patentes de invencion, equivale a mercado de conocimientos técnicos. Dicho mercado esta
intrinsecamente relacionado con la eficiencia dindmica como objetivo a perseguir por el
régimen de la competencia econémica, mediante el mantenimiento de incentivos a la actividad
inventiva. En tal virtud, como ha sido resuelto, en la interseccién entre régimen de
concurrencia y propiedad intelectual, como lo es la negativa a licenciar un derecho de patente
de invencion, algin peso debe ser concedido a los DPI’s**. Ese peso se determinara en cada

situacion sobre la base del analisis de los efectos que pudieran devenir de la conducta®®.

2% E| problema se vuelve mas complicado si, a méas de la factibilidad técnica, se examina la comercial. (Cfr.
Organisation for Economic Co-operation and Development. Abuse of Dominance and Monopolisation.
OCDE/GD(96)113. Competition Policy Roundtables. N° 5. United States, The Essential Facilities Concept.
Documento citado).

9 Se ha sefialado que “[h]armonizing antitrust monopoly theory with the monopolies granted by intellectual
property law requires that some weight be given to the intellectual property rights of the monopolist.” Image
Technical Servs. v. Eastman Kodak Co.

20 En términos generales, la legislacion de competencia tiene dos enfoques a la hora de calificar las conductas
anticoncurrenciales. El primero de ellos, el per se, implica que demostrados los extremos de una conducta, no se
require realizar analisis adicional alguno sobre los motivos de tal conducta, sus causas o efectos, a fin de
calificarla de ilicita. Por otro lado, en el enfoque de razonamiento, una vez demostrados los extremos de la
conducta, su ilicitud esta sometida a posteriores analisis en cuanto a su razonabilidad, propésitos y efectos sobre la
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Dicha consideracion, segin se ha decidido, pareceria tener cabida en tratandose de la

legitimidad de la justificacion, como veremos del examen de casos siguiente.

Con todo, esta distincién produce un apartamiento de la negativa a licenciar frente a la
negativa a contratar. Sin embargo de que no todas las conclusiones extractadas en los parrafos
anteriores han sido materia de decision judicial, en las que si lo han sido se refleja esa

separacion.

2.2.3 RESENA DE LOS PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES RELEVANTES.

Con todo el bagaje de observaciones y conclusiones hasta aqui alcanzado,
exploraremos, en este subacapite, los pronunciamientos jurisprudenciales
vertidos en torno a la negativa a licenciar como conducta anticompetitiva.
Luego de una breve referencia al contexto en que aquellos fueron vertidos,
procuraremos establecer las lineas generales que en ellos subyacen con sus
respectivas variantes. Por Gltimo, ubicaremos la tematica dentro de un
contexto de objetivos de politica de competencia y, como propuesta de
solucion, sentaremos que la calificacion de ilicitud de esta conducta debe ser
excepcional.

§ 33. El contexto de los pronunciamientos analizados. Conforme consta de las paginas
anteriores, consideramos relevantes a los pronunciamientos vertidos por la jurisprudencia
norteamericana y la comunitaria europea. Ello obedece a la trascendencia de estos dos
sistemas de regulacion de la competencia®®’. De acuerdo con lo sefialado en supra, 1.3.89,

existen diferencias entre la aplicacién de ambos regimenes que deben ser tenidas en cuenta,

competencia. (Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho Antimonopélico y de Defensa de la
Competencia. Op. cit., pp. 79-80).

Si, como vemos, en tratdndose de negativa a licenciar, siempre existira la posibilidad de que la conducta imputada,
pese al efecto anticompetitivo, pueda alcanzar un mayor beneficio en términos de eficiencia, parece ser pertinente
la aplicacion, en esta materia, de un enfoque de razonamiento, en lugar de uno per se.

En esa misma linea, Debra A. Valentine, luego de sefialar que ciertas conductas unilaterales que involucran abuso
de DPI’s (como lo es la negativa a licenciar) pueden ser juzgadas segun la Seccion 22 de la Sherman Act, indica
que: “[M]erely having monopoly power by virtue of a patent is no problem in and of itself, but exclusionary
practices with the purpose of extending the scope or likely duration of such power are subject to rule of reason
antitrust scrutiny.” (Documento citado. § 111.B).

Ello es, ademas, consecuente con el siguiente criterio: “Investigating alleged abuses of a dominant position can be
among the most challenging and difficult tasks for a competition agency. This is because practices that can qualify
as abuses (...) can also promote efficiency. Consequently, investigating alleged abuses of a dominant position will
require a careful rule of reason analysis, in which possible anticompetitive harm is weighed against possible
efficiency benefits.” (The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development.
Documento citado, p. 85).

21 Ambos han sido sefialados como los de mayor importancia. (Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho
Antimonopoélico y de Defensa de la Competencia. Op. cit., p. 85).
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pero, sobre todo, en cuanto a los objetivos®*?

. Con todo, existen semejanzas muy marcadas en
los pronunciamientos, sobre cuya base formularemos patrones generales de decision, que
seran Utiles para determinar la coincidencia o discrepancia de las decisiones analizadas con los

resultados obtenidos en el subacépite anterior.

La jurisprudencia norteamericana es rica en pronunciamientos que atienden a la
negativa del titular de un derecho de patente de invencién a otorgar licencias como practica
anticompetitiva. Por su parte, el derecho comunitario europeo no ofrece caso alguno relativo a
ese especifico titulo de propiedad intelectual, pero si lo hace con relacién a otros DPI’s.
Tomaremos estos pronunciamientos por considerarlos de utilidad como antecedentes®*. En los
casos tomados, a méas de la negativa a licenciar, también existen referencias a otros aspectos

relacionados con el ejercicio de los derechos del titular, que —asimismo- resefiamos.

Para la practica norteamericana, la negativa a conceder licencias voluntarias puede ser

objeto de juzgamiento como un caso de monopolizacién®**; por su parte, la comunitaria

europea podria considerarlo como abuso de posicién dominante®®.

242 Efectivamente, recuérdese que en el derecho comunitario europeo existe preocupacién por el derecho de las
pequefias y medianas empresas a competir (Cfr. Organisation for Economic Co-operation and Development.
Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. N° 8.
International Perspectives on Abuse of Dominance. Documento citado). Ver notas N° 75 y 200.

243 Carlos M. Correa. “Licencias Obligatorias”. Op. cit., p. 187, nota 11.

244 «Cases involving unilateral abuse of intellectual property power often arise under Section 2 of the Sherman
Act. Section 2 does not require an agreement, but instead requires either actual or likely monopoly power. [Aspen
Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585, 596, n.19 (1985)]. It prohibits monopolization, defined
as ‘(1) the possession of monopoly power in the relevant market and (2) the willful acquisition or maintenance of
that power as distinguished from growth or development as a consequence of a superior product, business acumen,
or historic accident.” [Spectrum Sports, Inc. v. McQuillan, 506 U.S. 447, 456 (1993)]. It also prohibits attempted
monopolization, which requires exclusionary conduct with ‘specific intent to monopolize’ which creates a
‘dangerous probability’ of monopolization of a relevant antitrust market’.” (Debra A. Valentine. Documento
citado, acapite 111, B).

La referida Seccion 2 de la Sherman Act dispone que “[e]very person who shall monopolize, or attempt to
monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or
commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on
conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding $10,000,000 if a corporation, or, if any other person,
$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the
court”.

2% En la sentencia vertida en el caso Magill, se afirma que “while it is plain that the exercise of the exclusive right
to reproduce a protected work is not in itself an abuse, that does not apply when, in the light of the details of each
individual case, it is apparent that that right is exercised in such ways and circumstances as in fact to pursue an
aim manifestly contrary to the objectives of Article 86.” (Radio Telefis Eireann v. Commission of the European
Comunities. § 71). Dicha disposicion es la relativa al abuso de posicion dominante.
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Ahora bien, en un esfuerzo por intentar llevar a cabo generalizaciones respecto de las

decisiones examinadas, podemos agruparlas en los siguientes criterios.

§ 34. La negativa a licenciar forma parte del derecho del titular que esta fuera de escrutinio
por parte del derecho de la competencia. En lo que a este punto atafie, las conclusiones
extraidas del subacépite anterior, tienen —casi- plena vigencia. De acuerdo con lo que hemos
visto (supra, 2.2.1.827), el derecho de la competencia no impone a las empresas un deber de
cooperar con los competidores. Dicha regla tiene aplicacion en los casos en que derechos de

patente de invencion se hallen comprometidos (Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak C0.%).

Consecuencia de ello, la sola negativa a conceder licencias voluntarias forma parte del
derecho de patente de invencién y como tal se encuentra fuera de escrutinio por parte del

derecho de competencia. En ello, coinciden los pronunciamientos norteamericanos

(Intergraph Corp. v. Intel Corp.?*") y europeos (AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd.*®).

Entre los fundamentos de las decisiones que comparten este criterio, estd muy latente

el interés por estimular la actividad innovadora (Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co.2%°,

2% «The purpose of the Sherman Act, however, is not to maintain friendly business relations among firms in the
same industry nor was it designed to keep these firms happy and gleeful.” Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak
Co. Corte de Apelaciones para el Segundo Distrito de los Estados Unidos de Norteamérica. 603 F. 2d 263 (2d Cir.
1979).

En idéntico sentido, The World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development. Documento
citado, p. 76.

247 «Byt it is also correct that the antitrust laws do not negate the patentee’s right to exclude others from patent
property.” CSU v. Xerox Corp. In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation.

298 «It must also be emphasized that the right of the proprietor of a protected design to prevent third parties from
manufacturing and selling or importing, without its consent, products incorporating the design constitutes the very
subject-matter of his exclusive right . It follows that an obligation imposed upon the proprietor of a protected
design to grant to third parties, even in return for a reasonable royalty, a licence for the supply of products
incorporating the design would lead to the proprietor thereof being deprived of the substance of his exclusive
right, and that a refusal to grant such a license cannot in itself constitute an abuse of a dominant position .” (AB
Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd. § 8).

29 «It is the possibility of success in the marketplace, attributable to superior performance, that provides the

incentives on which the proper functioning of our competitive economy rests. If a firm that has engaged in the
risks and expenses of research and development were required in all circumstances to share with its rivals the
benefits of those endeavors, this incentive would very likely be vitiated.” Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak
Co.
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CSU v. Xerox Corp.®°, y Magill®Y).

252_ existirfa un

Sin embargo, dentro de las decisiones norteamericanas, -se ha sefialado
pronunciamiento disidente que crearia un deber de licenciar derechos de patente (Image
Technical Servs. v. Eastman Kodak Co .%3).

En cambio, la jurisprudencia comunitaria europea, en tratandose de competidores que
operan en mercados derivados con relacién a la elaboracién de los productos, ha trasladado el
comportamiento abusivo del titular hacia el mercado de los productos protegidos, es decir, en

lugar de tratarlo como negativa a licenciar, lo ha hecho como negativa a contratar (AB Volvo v.

Eric Veng (UK) Ltd. y Maxicar v. Renault®®*).

§ 35. Existen apartamientos en cuanto a los analisis del propoésito o resultado de la negativa
a licenciar y la legitimidad de la justificacion. Se trata de dos puntos en los que, a diferencia
del anterior, los resultados obtenidos de la subsuncion de la negativa a licenciar en la negativa

a tratar no pueden ser confirmados.

0 En dicho caso, en una cita a Data General Corp. v. Gruman Systems Support Corp., (36 F.3d 1147, 32
USPQ2d 1385) se recoge que: “There, the court noted that the limited copyright monopoly is based on Congress
empirical assumption that the right to ‘exclude others from using their works creates a system of incentives that
promotes consumer welfare in the long term by encouraging investment in the creation of desirable artistic and
functional works of expression. . . . We cannot require antitrust defendants to prove and reprove the merits of this
legislative assumption in every case where a refusal to license a copyrighted work comes under attack.” CSU v.
Xerox Corp. In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation.

1 | a Comisién de la Unién Europea anotd, en este caso, que no se justificaba la existencia de derechos de
copyright sobre listas de programacion, debido a que no entrafiaban esfuerzo alguno en innovacion o investigacion
(Radio Telefis Eireann v. Commission of the European Communities. § 46).

%2 Herbert Hovenkamp. Documento citado.

%3 En efecto, recordemos que, segun lo visto en 2.2.1, si la negativa a contratar produce efectos contrarios a la
competencia, ello no es suficiente para calificarla de ilicita, pues puede existir una justificacion legitima para
dicha conducta. Entonces, de aceptarse el contenido del fallo citado a continuacion, significaria que la negativa
entrafia un dafio a la competencia, o, en otras palabras, que existe un deber de licenciar, ya que, en ausencia de
este deber, resulta innecesario exigir justificacion para el comportamiento. La sentencia en mencién, en su parte
pertinente, sostiene que: "[W1]hile exclusionary conduct can include a monopolist's unilateral refusal to license a
[patent or] copyright,” or to sell its patented or copyrighted work, a monopolist's ‘desire to exclude others from its
[protected] work is a presumptively valid business justification for any immediate harm to consumers.” Data
General, 36 F.3d at 81187.” Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co. Subrayado fuera de texto.

2% \/er las notas N° 263 y 264. Notese que las decisiones alli citadas, si bien centran su atencion en el bienestar
del consumidor, también atienden a la proteccion del derecho a competir de las empresas independientes que
operan en la prestacion de servicios de reparacién de los productos fabricados por el titular del DPI, para lo que
requieren el suministro de las piezas necesarias. No obstante, se valora la conducta en el mercado de los productos
protegidos por el DPI, no en el de los derechos. En tal virtud, fue resuelto que no es abuso de posicion dominante
la negativa a conceder licencias por parte del titular, pero si la denegacion de suministro de las piezas de repuesto
a esas empresas de reparacion.
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En el contexto norteamericano, se ha resuelto que no es objeto de analisis el
proposito®® de la negativa a otorgar licencias aun a pesar de que de ello se derive un efecto

256

anticompetitivo (CSU v. Xerox Corp.“™). Para este sistema regulador de la competencia, una

linea de decision como ésta impide cualquier calificacion de ilicitud de la negativa a licenciar.

Por su parte, con mayor moderacion, la jurisprudencia comunitaria europea, pese a la
proteccion a los DPI’s, ha analizado el efecto anticompetitivo de la negativa a licenciar

(Magill®").

En cuanto a la legitimidad de la justificacion de la negativa, la jurisprudencia

norteamericana ha sefialado que no importan los términos en que se niegue la licencia

258

(Townshend v. Rockwell Int'l Corp.=®). Por parte de las decisiones comunitarias europeas, asi

mismo con mayor cautela®®

, se ha decidido que puede haber sido razonable la regalia
propuesta en la solicitud (AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd.?®®). Puede apreciarse, entonces,
que el apartamiento reside en que no se exige la misma objetividad para la legitimidad de la

justificacidn en cuanto a la negativa a licenciar.

%% Recuérdese que la intencién es un elemento de la conducta anticompetitiva bajo el sistema norteamericano, no
asi para el comunitario europeo en que la nocién de abuso es un criterio objetivo.

2% “\We see no more reason to inquire into the subjective motivation of Xerox in refusing to sell or license its
patented works than we found in evaluating the subjective motivation of a patentee in bringing suit to enforce that
same right. In the absence of any indication of illegal tying, fraud in the Patent and Trademark Office, or sham
litigation, the patent holder may enforce the statutory right to exclude others from making, using, or selling the
claimed invention free from liability under the antitrust laws. We therefore will not inquire into his subjective
motivation for exerting his statutory rights, even though his refusal to sell or license his patented invention may
have an anticompetitive effect, so long as that anticompetitive effect is not illegally extended beyond the statutory
patent grant.” CSU v. Xerox Corp. In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation.

%7 Con la excepcionalidad que caracteriza a este caso, el pronunciamiento vertido deseché el argumento que
justificaba la negativa a licenciar derechos de copyright en la proteccién de su derecho y, por el contrario, entr6 al
analisis del resultado de la negativa, es decir, extender el poder del titular hacia otro mercado derivado. (Radio
Telefis Eireann v. Commission of the European Communities. 8§ 71y 73).

8 En este caso (2000 U.S. Dist. LEXIS 5070 (N.D. Cal. March 28, 2000), Robert Pitofsky resefia que se
establecio lo siguiente: "[b]ecause a patent owner has the legal right to refuse to license his or her patent on any
terms, [and therefore] the existence of a predicate condition to a license agreement cannot violate the antitrust
laws." (Antitrust and Intellectual Property: Unresolved issues at the Herat of the New Economy. Documento
citado, nota 18). Semejante planteamiento motiva al autor citado a reflexionar que, en el balance actual entre
antitrust y propiedad intelectual, se ha dado a ésta un peso inapropiado.

%9 Obsérvese que, en la jurisprudencia norteamericana se habla de cualesquiera términos, en tanto que, en la
comunitaria europea, solo de regalias.

280 «It must therefore be stated in reply to the second question submitted by the national court that the refusal by
the proprietor of a registered design in respect of body panels to grant to third parties, even in return for
reasonable royalties, a licence for the supply of parts incorporating the design cannot in itself be regarded as an
abuse of a dominant position within the meaning of Article 86.” (AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd. § 11).
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Empero, existe un pronunciamiento que consideramos de mucha importancia. En él, se
sostiene que el deseo de excluir a otros de su trabajo protegido se considera presumiblemente
una justificacion comercial valida para la negativa del titular (Image Technical Servs. v.
Eastman Kodak Co.%%). Puede verse que, a mas de seguir los planteamientos que sentamos en
el subacapite anterior, en el sentido de que cuando la negativa a licenciar produce un efecto
anticompetitivo se requiere ademas la ausencia de una legitima justificacion para la ilicitud de
la conducta, incorpora el elemento de proteccion al derecho de patente de invencion, le da
algun peso. Se trata de una presuncién susceptible de refutacion y que admite el examen del
efecto anticompetitivo de la negativa. Ambos regimenes, el de competencia y el de patentes,

son armonizados de esta forma?®2.

§ 36. La afectacion a los intereses de los consumidores también ha sido considerada. Si bien
la simple negativa a licenciar no constituye una conducta anticoncurrencial, la jurisprudencia
—sobre todo, la comunitaria europea- parece cambiar este patron de decision cuando de la
negativa se desprende afectacion a los intereses del consumidor en términos de disponibilidad
de los bienes protegidos por el derecho y de su precio. Esta disponibilidad mira, no sélo a los
productos protegidos por el derecho, sino también en tratdndose de nuevos productos cuya

elaboracion requiera del licenciamiento por parte del titular.

Del lado de los productos protegidos por el DPI, se ha resuelto que si bien la negativa

a conceder licencias no es un abuso, si puede serlo el ejercicio de los DPI’s de manera que se

d 263

impida la disponibilidad de los bienes comprendidos (AB Volvo v. Eric Veng (UK) Lt y

2L "[\Wihile exclusionary conduct can include a monopolist's unilateral refusal to license a [patent or] copyright,’

or to sell its patented or copyrighted work, a monopolist's “‘desire to exclude others from its [protected] work is a
presumptively valid business justification for any immediate harm to consumers.” Data General, 36 F.3d at
81187.” Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co.

%62 |pid.

No obstante, hagase hincapié que esa armonizacion es a nivel de principios; subsiste, entonces, el problema de
determinar, en cada caso, cuando esos principios han sido cumplimentados, es decir, cudndo la presuncién ha sido
desvirtuada.

283 «1t must however be noted that the exercise of an exclusive right by the proprietor of a registered design in
respect of car body panels may be prohibited by Article 86 if it involves, on the part of an undertaking holding a
dominant position, certain abusive conduct such as the arbitrary refusal to supply spare parts to independent
repairers, the fixing of prices for spare parts at an unfair level or a decision no longer to produce spare parts for a
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Maxicar V. Renault264). Como puede verse, se valora la conducta, no en el mercado de los
DPI’s (por eso no se califica de ilicita la negativa a licenciar), sino en el de los bienes
comprometidos en el ius excludendi del DPI —de manera idéntica a lo visto en supra, 2.2.3.834

respecto de competidores que operan en mercados derivados-.

Con relacion a productos nuevos, el Gnico caso al respecto es el suscitado entre Radio
Telefis Eireann v. Commission of the European Comunities —-mas conocido como Magill- en el
que la negativa a licenciar derechos de copyright fue calificada como abusiva sobre la base de
que traia como consecuencia impedir el aparecimiento de un producto nuevo para el cual habia

demanda potencial®®®

. A diferencia de los casos anteriores, aqui la negativa se desenvuelve en
el mercado de los DPI’s. Sin embargo, debe tenerse presente que, entre las circunstancias
excepcionales que motivaron tal decision, se encontraba la ausencia de un esfuerzo creativo

concreto a ser protegido®®.

La ensefianza mas importante de estos casos es la preocupacion por el bienestar del

consumidor. Empero, debe enfatizarse que, en ninguno de estos tres casos referidos, se

particular model even though many cars of that model are still in circulation, provided that such conduct is liable
to affect trade between Member States.” (Sentencia pronunciada en el caso AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd. § 9).

4 De manera idéntica al caso anterior, en éste se resolvié que, “[e]xercise of the exclusive right may be
prohibited by Article 86 if it gives rise to certain abusive conduct on the part of an undertaking occupying a
dominant position such as an arbitrary refusal to deliver spare parts to independent repairers, the fixing of prices
for spare parts at an unfair level or a decision no longer to produce spare parts for a particular model even though
many cars of that model remain in circulation, provided that such conduct is liable to affect trade between
Member States.” Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli and Maxicar v. Régie
nationale des usines Renault. Corte de las Comunidades Europeas. Caso 53/87. 5 de octubre de 1988.8 16.

Al igual que en el fallo anterior, téngase presente que el eje de estas decisiones es el bienestar del consumidor.

%5 «In the present case, it must be noted that the applicant, by reserving the exclusive right to publish its weekly
television programme listings, was preventing the emergence on the market of a new product, namely a general
television magazine likely to compete with its own magazine, the RTE Guide (...) for which there is a potential
consumer demand...” (Radio Telefis Eireann v. Commission of the European Comunities. § 73).

La afectacion, en este caso, a los intereses de los consumidores también fue analizada en la Decision de la
Comision de las Comunidades Europeas que encuadré la negativa a conceder licencias por parte de los titulares de
derechos sobre las listas de programacion como una conducta contraria al literal b) del Art. 86 del Tratado de
Roma. Dicha disposicion considera como abuso de posicion de dominio el “limitar la produccién, el mercado o el
desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores.”

%% En la sentencia pronunciada por el Tribunal de Primera Instancia en el caso Magill, se refiere a que “the
Commission submits that, in the present case, the programme listings are not in themselves secret, innovative or
related to research. On the contrary, they are mere factual information in which no copyright could therefore
subsist.” (Radio Telefis Eireann v. Commission of the European Comunities, § 46). En ese mismo sentido, se
manifestd con relacién a este caso que “the provision of copyright protection for programme listings was difficult
to justify in terms of rewarding or providing an incentive for creative effort.” Opinion del Abogado General
Jacobs en el caso Oscar Bronner. § 63.
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hallaban involucrados derechos de patente de invencion por lo que no podemos sentar

conclusiones definitivas toméandolos como soporte®’.

268

En cuanto al precio de los bienes protegidos por el derecho™°, se ha resuelto que el

titular puede fijarlo en funcion de la recuperacion de los costos de la inversion realizada®®.

Dicha fijacion puede ser calificada de abusiva®”.

Por parte de la jurisprudencia norteamericana, no encontramos caso alguno del que
pueda establecerse una vinculacion —o, por lo menos, asi de directa- entre la negativa a

licenciar y el bienestar del consumidor?™.

En este punto, puede verse que nuestras conclusiones extractadas se han ratificado sé6lo

de manera parcial.

%7 Ni los derechos de autor (sobre listas de programacion televisiva) ni los de disefio industrial son relevantes,
como si lo son las patentes, en cuanto a la promocion del desarrollo tecnolégico.

288 «Accepting the need to reward innovation implies that the innovator is allowed to price that innovation higher
than its marginal cost.” (Organisation for Economic Co-operation and Development. Competition Policy and
Intellectual Property Rights. Documento citado, p. 11).

289 «\ith reference more particularly to the difference in prices between components sold by the manufacturer and
those sold by the independent producers, it should be noted that the Court has held (judgment of 29 February 1968
in Case 24/67 Parke, Davis and Co. (1968) ECR 55) that a higher price for the former than for the latter does not
necessarily constitute an abuse, since the proprietor of protective rights in respect of an ornamental design may
lawfully call for a return on the amounts which he has invested in order to perfect the protected design.”
(Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli and Maxicar v. Régie nationale des usines
Renault. § 17).

% \er AB Volvo v. Eric Veng (UK) Ltd. § 9, y Consorzio italiano della componentistica di ricambio per
autoveicoli and Maxicar v. Régie nationale des usines Renault. § 16.

La legislacion argentina, a la que ya hemos recurrido, opta por ese criterio al determinar que es una conducta del
patentado contraria a la competencia “[l]a fijacién de precios comparativamente excesivos, respecto de la media
del mercado o discriminatorios de los productos patentados: en particular cuando existan ofertas de abastecimiento
del mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el mismo
producto”. (Art. 44, literal a). Esta disposicion ha sido objeto de critica por parte de Guillermo Cabanellas de las
Cuevas debido a que el fundamento econdmico del sistema de patentes es, precisamente, permitir a su titular
obtener réditos mayores que aquellos que existirian en condiciones de competencia (Derecho de las Patentes de
Invencion. Op. cit., pp. 472-473).

2L Sin embargo, si hay evidencia de esa preocupacion en los casos que envuelven derechos de patente. En el caso
Image Technical Servs. v. Eastman Kodak Co., se demostré preocupacion por los consumidores del servicio de
reparacion que, por el poder de mercado de Kodak y su conducta, tenian pocas alternativas. En otros casos que
involucraron derechos de patente, las alegaciones de afectacion a los consumidores no fueron objeto de decision,
en virtud de que los casos fueron desechados por otros motivos.

En cuanto a la fijacién abusiva de precios, esta prevision esta ausente en el sistema norteamericano (“United
States antitrust law does not prohibit excessive pricing.” George A. Bermann et al. Op. cit., pp. 822. La misma
observacion es realizada en el estudio realizado por la Organisation for Economic Co-operation and Development.
Abuse of Dominance and Monopolisation. OCDE/GD(96)131. Competition Policy Roundtables. N° 8.
International Perspectives on Abuse of Dominance. Documento citado).
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§ 37. Es ilicita la extension del poder hacia otros mercados valiéndose del derecho
protegido. Finalmente, también se ha juzgado contraria a la competencia la negativa a

licenciar cuando tiene por efecto expandir el poder a otro mercado (Magill?’

y Eastman
Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.273), es decir, a uno de bienes o servicios que se

encuentran mas alla de la cobertura protegida por el derecho (ver supra, 1.3.2.1.818).

§ 38. En conclusion, un problema de politica de competencia en gran parte. Como puede
apreciarse, el contenido de las decisiones proferidas en nuestra temética representa, en muchos
aspectos, un rompimiento con los resultados que pueden extraerse del analisis de los institutos
mas préximos del régimen de concurrencia con relacién a la negativa a licenciar. Debido a las
fuentes de estos pronunciamientos, la especificidad que esta conducta ha adquirido estaria
soportada, en su mayor parte, sobre la preocupacion por estimular la innovacion (eficiencia

dinamica).

Esa constatacion vuelve a la licitud o ilicitud de la negativa a licenciar un problema de
politica de competencia, pues estara en funcién tanto de los objetivos asignados al régimen de
la concurrencia como también de la jerarquizacion a la que se los someta. Segin esos
objetivos sean, a mas de la eficiencia dindmica, la defensa del bienestar del consumidor o de
las pequefias y medianas empresas, por ejemplo, y del peso relativo que se asigne a cada uno

de ellos, se podra llegar a resultados disimiles.

Empero no puede caerse en un exceso de relativismo. En el contexto actual, la
solucion que se adopte, al mismo tiempo que no puede dejar de considerar objetivos como el
bienestar del consumidor —que, segun expresamos en supra, 1.287, es el fin mas sefialado del
régimen de competencia- o la defensa de las pequefias y medianas empresas, tampoco podra,

por otra parte, abstraerse del contexto econémico en que ambos regimenes se desenvuelven y

22 «The applicant was thus using its copyright in the programme listings which it produced as part of its
broadcasting activity in order to secure a monopoly in the derivate market of weekly television guides.” (Radio
Telefis Eireann v. Commission of the European Comunities. § 73).

23 «The Court has held many times that power gained through some natural and legal advantage such as a patent,
copyright, or business acumen can give rise to liability if ‘a seller exploits his dominant position in one market to

expand his empire into the next’.” Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.



81

de los eventuales efectos que tendria sobre los flujos de tecnologia e inversiones (supra,

1.1.83), como también sobre la actividad inventiva.

Se precisa, entonces, de un delicado balance que permita tanto a la propiedad
intelectual como a la competencia econémica alcanzar sus fines. No se debe vaciar de

274

contenido”™ a los derechos sobre las invenciones como tampoco convertirlos en patente de

corso para violar la legislacion de concurrencia®”.

Considerar al deseo de excluir a otros del trabajo protegido como una presumible
justificacion valida para la negativa a licenciar es un esfuerzo encaminado en esa direccion.

d276

No obstante, debido a su falta de suficiente operatividad ™, parece ser una respuesta

inadecuada, sin perjuicio de que pueda ser tomada como complemento de otras propuestas.

Por nuestra parte, pensamos que el analisis puede descansar en elementos de tipo
objetivo. Segun indicamos en supra, 1.3.2.2.821, las conductas contrarias a la competencia de
parte del titular de un derecho de patente de invencidn frente a los agentes con los que compite
pueden tener lugar en el mercado de los productos protegidos por el derecho de patente o en el
de los mismos derechos. Entonces, si la negativa por parte del titular produce efectos adversos
sobre la competencia y no se encuentra justificada —aspecto en donde puede participar la

presuncién que descartamos como Unico criterio en el parrafo anterior-, se debe, en la mayor

274 Esta es la expresion utilizada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas (Derecho de las Patentes de Invencion.
Op. cit.) para referirse a aquellas situaciones de merma de los derechos del patentado, tanto via legislativa como
jurisprudencial.

25 podemos condecir que “[n]o es necesario sefialar que tanto conviene evitar las aludidas situaciones de posible
dominio abusivo, como las inversas que eliminen el incentivo que la investigacion tecnolégica privada en sus
diversos escalones precisa para que siga manteniéndose, con las expectativas de rentabilidad adecuadas al
esfuerzo e inversiones que implica.” (Nueva Enciclopedia Juridica. Tomo XV. Barcelona, Editorial Francisco
Seix S. A., 1981, p. 576).

8 En esencia, el pronunciamiento no fija regla alguna. En tal virtud, se ha indicado que “[i]t draws a
fundamentally unworkable distinction between a permissible refusal to deal based on a bona fide desire to protect
intellectual property rights, and an impermissible refusal to deal based on a desire solely to exclude competitors.
But because intellectual property rights are exclusionary in nature, is there really any difference Judges and juries
should not be expected to draw principled distinctions between ‘good’' and 'bad' refusals to license intellectual
property. This rule provides no guidance for holders of intellectual property rights as to what reasons are 'valid' for
refusing to license their property. The uncertainty diminishes the value of intellectual property and damages the
incentives to innovate that the intellectual property laws were intended to protect.” (James T Halverson and Brian
J Telpner. Making sense of the Sherman Act in a high-tech economy. Este documento puede ser consultado en:
http://www. global-competition,com/spl_rpts/aar/monopoly.htm).
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medida posible, conducir ese comportamiento abusivo del titular hacia el primero de los
mercados indicados (negativa a contratar) y solo de manera excepcional tratarlos en el Gltimo
(negativa a licenciar)®”". Este es el balance que proponemos y que constituye la médula de las
recomendaciones de nuestro trabajo, que contienen una alternativa de tratamiento que deberia
darse a la negativa a licenciar en el plano nacional. Por tal motivo, sobre este punto, nos

remitimos a infra, 3.2.

2.2 LA CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS COMO REMEDIO AL ABUSO DE
PosicION DOMINANTE COMETIDO VIA NEGATIVA A LICENCIAR UN DERECHO DE
PATENTE DE INVENCION.

En caso de calificarse como contraria a la competencia la negativa a licenciar
por parte del titular de un derecho de patente de invencién, el remedio
correspondiente es el otorgamiento de licencias obligatorias. En consecuencia,
primero deberemos identificar a este instituto asi como resefiar las
perspectivas de su aplicacion. Finalmente, en la parte Ultima de este capitulo,
examinaremos las normas del Acuerdo sobre los ADPIC pertinentes a la

concesion de licencias compulsivas en caso de negativa a licenciar como
abuso de posicion de dominio.

8§ 39. La concesion de licencias obligatorias es un instituto bastante consolidado. La licencia
obligatoria es la autorizacion concedida por autoridad competente para que, sin recurrir al
consentimiento del titular, un tercero pueda ejercer los derechos del patentado y explotar la
invencion a cambio de una compensacion a favor del titular’®. Dichas licencias se erigen
como remedios —y sanciones®®- a los abusos del titular de un derecho de patente de invencion
tanto desde el régimen de propiedad intelectual como desde el de competencia econdmica®®.

Este instituto tiene la virtud de constituir una medida menos drastica que la caducidad®®.

2" Hagase hincapié que esta solucién es coincidente con el tratamiento dado a la negativa a licenciar en el derecho
comunitario europeo (supra, 2.2.3.834 y §36, y notas N° 254, 263 y 264). Nuestro andlisis va més alla en cuanto
contiene propuestas distintas para cada situacion concreta, segin consta de las recomendaciones planteadas.

2’8 Carlos M. Correa. “Licencias Obligatorias”. Op. cit., p. 168 y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de
las Patentes de Invencion. Op. cit. Tomo I, p. 421.

29 Cfr. Bernard Remiche y Héléne Desterbecq. Op. cit., pp. 304 y 306. Con ese caracter también las consideran
Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel (Op. cit., p. 40) para los casos de falta de explotacion y abuso de posicion
dominante.

280 Carlos M. Correa. “Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”. Op. cit., p.
54.

%% Ibid., p. 55.

No obstante, la caducidad subsiste como una medida complementaria a la concesion de licencias obligatorias. El
Art. 5, literal A, numeral 3° ab initio del Convenio de Paris manda que: “La caducidad de la patente no podra ser
prevista sino para el caso en que la concesion de licencias obligatorias no hubiese bastado para prevenir estos
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En cuanto a la vigencia del otorgamiento de licencias obligatorias, es un instituto que
cuenta con respaldo normativo y jurisprudencial. En el primer campo, el licenciamiento
obligatorio cobré impetu a principios del siglo anterior. Como uno de sus momentos cumbre,
fue incorporado al Convenio de Paris en las Conferencias de La Haya (1925) y Londres
(1934)%2, conservando la version vigente desde la de Lisboa (1958)°%%, Segun este Convenio —
al igual que el Acuerdo sobre los ADPIC-, la determinacion de las causales por las cuales se
puede conceder licencias obligatorias es atribucion de las legislaciones nacionales®*. Por otro
lado, en cuanto a la practica jurisprudencial, la concesion de licencias obligatorias tuvo,
décadas atras, amplio soporte?®, También ha sido una institucion con la que han simpatizado
varios paises desarrollados, sobre todo, en ciertos sectores de la industria —especialmente, el

farmacéutico?®-.

§ 40. Se trata también de un asunto de politica de competencia. La concesion de licencias

obligatorias se erige como la solucién mas adecuada en tratandose de la ilicitud de la negativa

287

a licenciar=®’. Ademas, estructuralmente, dicha concesidn pareceria una medida apropiada,

abusos”. (Texto tomado del Régimen de Propiedad Intelectual. Corporacién de Estudios y Publicaciones. Quito.
1998).

Mas todavia, dada la inefectividad de la concesion de licencias obligatorias, se ha aconsejado su sustitucion por
medidas de caducidad (Bernard Remiche y Héléne Desterbecg. Op. cit., p. 307).

%82 Carlos M. Correa. “Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”. Op. cit., p.
55.

283 Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel. Op. cit., p. 66.

%4 E| Art. 5, literal A, numeral 2° dispone que: “Cada uno de los paises de la Unién tendra la facultad de tomar las
medidas legislativas, que prevean la concesion de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrian
resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotacion”.

%5 Via ejemplificativa, “[e]n los Estados Unidos, desde la década del cincuenta los tribunales han concedido
numerosas licencias obligatorias por aplicacién de la Sherman Act, con base en una antigua doctrina de la
Suprema Corte segun la cual ‘el progreso de las ciencias y las artes Utiles es el proposito primario de la concesion
de una patente y la retribucién al inventor es una consideracién secundaria, aunque importante’.” (Carlos M.
Correa. “Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”. Op. cit., p. 58).

Sobre la aplicacion de este instituto por motivos de précticas anticompetitivas en varios paises desarrollados, ver
Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel. Op. cit., pp. 102-108.

% Durante la negociacion del acuerdo sobre los ADPIC, al interior de los Estados Unidos, “volvié a abrirse el
debate entre el bienestar de los consumidores y los intereses de las empresas farmacéuticas innovadoras con
ocasion de un proyecto de medida que se parece a una licencia obligatoria de patente”. (Bernard Remiche y
Hélene Desterbecq. Op. cit., p. 273).

En cuanto a licencias obligatorias sobre productos farmacéuticos, Canada tuvo —hasta hace poco- un sistema
bastante eficaz. (Carlos M. Correa y Salavdor D. Bergel. Op. cit., pp. 129-137).

%87 Asf fue considerado en la opinién del Abogado General vertida en el caso Magill. Al respecto, él anoté que: “If
Article 86 can apply where the dominant enterprise has done no more than refuse to grant licences, but where
there were special circumstances in connection with the refusal to licence, the position will be that the
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pues lo que se consigue es incrementar el nimero de competidores en el mercado®®. Empero,

deben también ser objeto de valoracion sus efectos adversos®®® asi como su efectividad.

Entre los primeros, desde los paises desarrollados, se sefiala como el principal el
desincentivo a la innovacion®. Por otra parte, bajo el segundo orden, desde los paises en
desarrollo, su efectividad ha sido objeto de cuestionamientos®®'. En dicha inefectividad,
cuentan condiciones como la dimensién del mercado domeéstico y la insuficiente descripcion
de la tecnologia que dificultan —si no inhiben- la explotacion por parte del titular de una
licencia obligatoria®®?, asi como también la falta de arraigo de sistemas reguladores de la

competencia®®,

En la actualidad, segun parece, la concesion de licencias obligatorias no sera un

recurso a ser manejado ni por las autoridades administrativas que tutelan la competencia®* ni

infringement of Article 86 can be terminated only by granting licences.” (Citado por John Temple. Documento
citado. Enfasis en el texto original).

288 | as licencias obligatorias y el principio de las importaciones paralelas garantizan niveles aceptables de
competencia. (Carlos M. Correa. “Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”.
Op. cit., p. 51).

289 «“The remedies which competition policy officials apply to violators also can have important consequences on
future behaviour. The excessive use of compulsory licensing, for example, could lead to increased secrecy and
lower investment in R & D.” (Organisation for Economic Co-operation and Development. Competition Policy and
Intellectual Property Rights. Documento citado, p. 12).

20 «Enforcement officials and the courts need to be cautious in imposing remedial conditions so as not to
undermine innovation.” (Robert Pitofsky. Antitrust and Intellectual Property: Unresolved issues at the Herat of
the New Economy. Documento citado, acéapite B.5.a).

1 “No hay, sin embargo, estudios sisteméticos sobre el grado de aplicacién practica de tales licencias. Prevalece,
en general, la impresion de que han sido pocas las licencias obligatorias efectivamente concedidas, lo que ha
Ilevado frecuentemente a criticar el sistema en su conjunto”. (Carlos M. Correa. “Licencias Obligatorias”. Op. cit.,
p. 170).

22 Carlos M. Correa. “Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”. Op. cit., p.
56.

2% Manuel Pachén y Zoraida Sanchez Avila. Op. cit., p. 123.

2% En el caso Intel [In re Intel Corp., Docket No. 9288 (August 3, 1999)], segin explica, Robert Pitofsky,
Chairman of the Federal Trade Commission, el objetivo de la orden dada por la FTC fue evitar un régimen de
licencias obligatorias o compulsory licensing. (Antitrust and Intellectual Property: Unresolved issues at the Herat
of the New Economy. Documento citado, acapite D.2).

Por ese motivo, en el procedimiento levantado contra dicha empresa por la Comision Federal de Comercio, las
6rdenes fueron dirigidas a develar cierta informacién técnica por parte de Intel a clientes de microprocesadores
(Ver In the matter of Intel Corp., Docket N° 9288. Complaint. August 3, 1999; vy, In the Matter of Intel Corp.
Docket N° 9288. Agreement containing consent order).

Asimismo, en el contexto europeo, el Art. 2 de la Decision de la Comisién de las Comunidades Europeas en el
asunto entre Magill TV Guide v. Independent Television Publications Ltd., British Broadcasting Corporation y
Radio Telefis Eireann impuso a las empresas incursas en el abuso de posicion dominante la obligacién de
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2% en los casos de conductas anticoncurrenciales®®. Este panorama esta sesgado

por las cortes
por el interés en promover la innovacién. Como puede verse, al igual que en el caso de la

negativa a licenciar, se trata de un asunto de politica de competencia.

2.3.1 ANALISIS DE LA NORMATIVA PERTINENTE DEL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL
COMERCIO SUSCRITO AL INTERIOR DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE
CoMEeRcI0®'.

Pese a que, seguin vimos en el acapite anterior, la concesion de licencias
obligatorias como remedio para conductas abusivas por parte del titular no
tiene mayores perspectivas de aplicacién, hemos de realizar, cuando menos,
una breve referencia a las prescripciones contenidas en el acuerdo sobre los
ADPIC respecto del licenciamiento obligatorio en los casos de abuso de
posicion dominante. Este andlisis es pertinente, pues, segiin hemos sefialado en
parrafos anteriores, el enfoque de si una negativa a conceder licencias

voluntarias es un ejercicio abusivo de una posicion de dominio en el mercado,
debe establecerse en funcion de la politica de competencia establecida.

8§ 41. El Acuerdo sobre los ADPIC enfoca la dimension anticompetitiva de los derechos de
patente de invencion. Siguiendo el patron adoptado para la realizacién de este estudio, no es
materia de este apartado el andlisis exhaustivo de las disposiciones del acuerdo sobre los
ADPIC relativas a la concesion de licencias obligatorias —pues existen estudios mas
elaborados sobre ese topico®*-, sino Ginicamente poner de relieve las prescripciones de dicho
instrumento que tienen incidencia en el licenciamiento obligatorio basado en abusos de
posicion dominante, especialmente, los cometidos via negativa a licenciar un derecho de

patente de invencion.

En lo que aqui interesa, es importante poner de relieve que, consecuente con la vision

gue tiene el Acuerdo sobre los ADPIC sobre las dimensiones procompetitiva y anticompetitiva

suministrar las listas con el avance semanal de programas y permitir la reproduccion de las mismas. A tal efecto,
quedd al arbitrio de las empresas titulares del copyright la concesion de licencias. Como se ve, no existi6, en
estricto sentido, una imposicion de licencias obligatorias.

2% En Intergraph Corp. v. Intel Corp., se manifesté que “[t]he remedy of compulsory disclosure of proprietary
information and provision of pre-production chips and other commercial and intellectual property is a dramatic
remedy for antitrust illegality...”.

2% E| sector farmacéutico pareceria ser la excepcion a dicha tendencia. Ello es claro en los casos de fusién de
grandes empresas farmacéuticas (Ciba Geigy-Sandoz; Dow Chemical Company-Rugby Darby Group Companies,
Inc.; y, Upjohn Company-Pharmacia Aktiebolag) en los Estados Unidos. (Cfr. Sheila F. Anthony. Documento
citado. § IV, B).

297 E| analisis es completado con normas comunitarias andinas y nacionales.

2% Consultar el Capitulo VII, Las reglas del acuerdo sobre propiedad intelectual del GATT, de Carlos M. Correa
y Salvador D. Bergel. Op. cit., pp. 147-159.
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de los DPI’s*®, sienta como uno de sus principios (Art. 8.2) el control de los abusos de esos
derechos. Este principio se materializa en varias disposiciones contenidas en dicho
instrumento, como las que atafien a practicas o condiciones relativas a la concesion de

licencias (Art. 40) -que no son objeto de este estudio-.

8 42. No se determina las causales, pero si se regula las condiciones para otorgar licencias
obligatorias. En lo que es materia relacionada con nuestra exposicion, debemos indicar, en
primer término, que el acuerdo no determina las causales para otorgar licencias obligatorias.
Su sefializacion es atributo de cada Estado®®. Ello se refleja en el Art. 31, intitulado otros usos
sin autorizacion del titular de los derechos —que, traducido al lenguaje manejado en este
estudio, equivale a concesion de licencias obligatorias-, que deja en libertad a los Estados para
el establecimiento de los motivos por los que pueden recurrir a dicho instituto. Entre esas
causales, puede contemplarse la comision de précticas anticompetitivas® y, dentro de éstas, la

negativa a licenciar.

Por otra parte, el acuerdo sobre los ADPIC no prejuzga los derechos del titular que
pueden ser sometidos a licenciamiento compulsivo. En otras palabras, pueden ser afectados
por éste tanto el derecho a la explotacion industrial de la invencion (fabricacién del producto
patentado o utilizacién del procedimiento protegido) como a la importacion de los productos
protegidos por la patente. Este Gltimo, se ha dicho, tiene especial trascendencia en casos de

practicas abusivas®®?.

2% Primer parrafo del predmbulo.

%00 Bernard Remiche y Héléne Desterbecq. Op. cit., p. 303, y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las
Patentes de Invencion. Op. cit., Tomo I, pp. 311-312.

%01 | a Decision 486 sefiala como causales las siguientes: falta de explotacién (Art. 61); razones de interés pablico,
de emergencia, 0 de seguridad nacional (Art. 65); précticas anticompetitivas, en particular, abusos de posiciones
de dominio (Art. 66); y, dependencia de patentes (Art.67).

Por su parte, la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador considera un nimero menor de causales: razones de
interés publico, de emergencia o de seguridad nacional (Art. 154) y préacticas contrarias a la libre competencia, en
particular, abusos de posiciones dominantes (Art. 155).

%92 Carlos M. Correa (“Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias”. Op. cit., p.
68) sefiala que, en ciertos casos de abuso de posicion de dominio, la concesion de licencias obligatorias para la
importacion puede ser el remedio més eficaz.
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Asimismo, debe tenerse presente que tampoco se encuentra prohibida la concesion de

més de una licencia obligatoria sobre una determinada patente®®,

Lo que si es objeto de regulacion son las condiciones requeridas para el ejercicio de la

facultad concedida a los Estados que pasamos a examinar.

En primer término, conforme el literal a) del Art. 31, la concesion de licencias
obligatorias requiere de exdmenes particulares por los méritos de cada situacion, es decir, caso
por caso®®. Esta exigencia es también consecuente con las reglas de aplicacion de la

legislacion de competencia.

Segun el Art. 31, literal g), es factible la revocacion de la licencia obligatoria en el
evento de que las circunstancias que motivaron su concesién hayan cesado y es improbable su
repeticion®®. En términos generales, esta prevision vuelve fragil a la institucion del
licenciamiento obligatorio®®, sin embargo de que, en caso de conductas anticoncurrenciales,
de acuerdo con la parte in fine del literal k), cabria interpretar que las autoridades
correspondientes tienen mayor discrecionalidad en el examen de la revocacién de una licencia

obligatoria concedida por tal causa.

El literal k) del Art. 31 establece que la existencia de una conducta anticompetitiva
puede tenerse en cuenta al momento de determinar la remuneracion a que tiene derecho el
titular en caso de licenciamiento compulsivo. En estos casos, se ha interpretado que el

otorgamiento de una licencia obligatoria puede operar, incluso, sin contraprestacion a favor

%3 1bid., p. 67.

%4 Ello es consecuente con el hecho de que es este analisis de caso por caso lo que distingue a las licencias
obligatorias de las excepciones a los derechos del patentado (Cfr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho
de las Patentes de Invencién. Op. cit., Tomo Il. Pp. 422-423).

%5 A contrario de lo que establecen esta norma y el literal c) del Art. 68 de la Decision 486, el literal f) del Art.
156 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador establece esta revocacion con cardcter mandatorio (no
facultativo) en caso de verificarse sus supuestos.

%% Biswajit Dhar y C. Niranjan Rao. Op. cit., pp.160-161, y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las
Patentes de Invencion. Op. cit., Tomo I, pp. 325-326.
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del titular®. No obstante, es mas apropiado considerar que este instrumento internacional

permite una aminoracion de esa remuneracion, mas no su eliminacion®®,

También, segun los literales k) y f) de la misma disposicion, la concesién de una
licencia obligatoria por motivos de conductas anticompetitivas puede estar dirigida a satisfacer
la demanda de mercados externos. Sin embargo, esta facultad ha sido objeto de severos

cuestionamientos®®.

De especial interés para nuestra tematica es la ausencia de un requerimiento de
solicitud previa por parte del potencial usuario antes de se recurra al otorgamiento de licencias
obligatorias, conforme se desprende de los literales k) y b) del Art. 31. En otras palabras, para
conceder una licencia de este tipo en caso de préacticas contrarias a la competencia, no se
requiere que haya mediado solicitud previa en términos y condiciones comerciales razonables

y que esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial®*°.

No obstante, a efecto de considerar a la negativa a licenciar como un ejercicio abusivo

de una posicién de dominio, no solo que debe haber precedido la correspondiente solicitud,

%7 Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel. Op. cit., p. 158 y Manuel Pachén y Zoraida Sanchez Avila. Op. cit., p.
123. En contra, Guillermo Cabanellas de las Cuevas (Derecho de las Patentes de Invencion. Op. cit., Tomo II. p.
329).

Esta posicion era la adoptada por el inciso segundo del Art. 47 de la Decision 344 de la Comisién del Pacto
Andino (R.O. 327 de 30 de octubre de 1993) que, para el caso de licencias obligatorias por practicas
anticompetitivas, prescribia: “Para determinar la procedencia de la compensacién econémica y su eventual monto,
se tendrd en cuenta la calificacion efectuada por la autoridad nacional competente”. Por su parte, la Decision 486,
en su Art. 66 inciso segundo, trata de la determinacién del importe, no de su procedencia.

%8 | _a parte inicial del literal k) del Art. 31 sefiala, de manera expresa, cudles de las condiciones mencionadas en
precedencia -concretamente, las contenidas en los literales b) y f)- no son aplicables a la concesion de licencias
obligatorias motivadas en la comision de précticas anticoncurrenciales. Entre ellas, no se menciona al derecho del
titular a recibir una remuneracién adecuada, contenido en el literal h). En consecuencia, los laxos términos en que
se encuentra redactada la parte pertinente del literal k) (“La necesidad de corregir las practicas anticompetitivas se
podra tener en cuenta al determinar el importe de la remuneracion en esos casos”.) deben ser interpretados como
permisivos de una aminoracién de la remuneracion, mas no su supresion.

%9 Al respecto, se ha sefialado que”[d]ebido a los limites territoriales del Derecho de la Competencia, sus
disposiciones estan dirigidas a evitar practicas anticompetitivas que afecten los mercados del pais de cuyo
Derecho de la Competencia se trate. Una licencia para abastecer mercados externos tendra generalmente escasos
efectos sobre la situacién competitiva en los mercados del pais de cuyo Derecho de la Competencia se trate. En tal
contexto, extender los efectos de las licencias obligatorias a operaciones de exportacion tendra normalmente un
efecto punitivo y no de neutralizacion de las préacticas anticompetitivas, y ello en contradiccion con el propdésito de
las licencias obligatorias en el Derecho de la Competencia, que es el de impedir la continuacion de las practicas
anticompetitivas, siendo las medidas sancionatorias de otra indole...” (Guillermo Cabanellas de las Cuevas.
Derecho de las Patentes de Invencién. Op. cit., Tomo I. p. 331).

%19 £ |a legislacion ecuatoriana, ese plazo prudencial no puede ser menor a seis meses (Art. 156, literal a).
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sino también aquélla debe haber contenido términos y condiciones razonables, pues, en este
altimo respecto, de no tener esa calidad los términos del solicitante, tendria plena justificacion

la negativa del titular. Por tales razones, consideramos dicha disposicion inaplicable a nuestra

tematica.
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CAPITULO I
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES.

La politica de competencia —en la acepcidon que es tomada en esta exposicion-
determina los objetivos que ésta, como dato factico, debe perseguir. Dichos objetivos
sirven como criterios orientadores de la legislacion que se adopte para instrumentarlos.
El derecho de patente de invencion permite la apropiacion temporal de conocimientos
tecnoldgicos. Al igual que otros derechos de propiedad intelectual, el de patente
constituye una restriccion a la concurrencia al mercado en el ambito especifico de la
actividad econdmica cubierta por el derecho, esto es, la invencion protegida.

Bajo la consolidacion del criterio institucional de competencia y la defensa de la
eficiencia como bien juridico protegido, la apropiacion tecnoldgica que permite el
derecho de patentes no esta en contradiccion con los postulados del régimen de
competencia econémica, sino que se puede afirmar su congruencia, principalmente,
como promotores del bienestar del consumidor y desarrollo tecnolégico.

Dos implicancias importantes para nuestra temética devienen de ello. Por un lado, el
derecho de la competencia acepta las restricciones producidas por los derechos de
patente de invencidn. De otro lado, la negativa a licenciar no sera ilicita si Gnicamente
produce dafio a los competidores, pues para ello se precisa de afectacion a la
competencia como tal.

El derecho de patente de invencién es fuente potencial de una posicion de dominio —o
monopolica- en el mercado en cuanto puede conferir a su titular el poder de mercado
suficiente para configurarla. Mas, no existe ecuacion directa entre el derecho y la
posicion dominante. La existencia de ésta dependera de que aquél se concrete en un
determinado mercado relevante segun los analisis que la aplicacion del derecho de la
competencia exige. Empero, la exclusividad legalmente protegida sobre una
determinada actividad econdémica, circunscrita dentro del &mbito de la invencion, es

un indicio para calificar la posicion de dominio de que puede gozar una empresa.
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Consecuente con la proscripcion del abuso de posicion dominante y no de la existencia
de ésta, la posicion de dominio derivada de un derecho de patente de invencién no es
motivo, por si sola, de reproche alguno por parte del régimen de competencia. Lo sera
su ejercicio anticompetitivo.

La presencia de DPI’s, en general, y de patente de invencion, en particular, introducen
elementos propios de analisis en la determinacién de una posicion de dominio
sustentada sobre ellos.

En general, con respecto a los DPI’s, son indicios Utiles, a més de la exclusividad
legalmente tutelada respecto de la explotacion de lo que es objeto de dichos derechos,
factores excepcionales como la presencia de network effects, la formacion de
standards y la duracion del poder de mercado.

Los derechos de patente de invencion tienen efecto sobre los analisis de sustituibilidad
de demanda y de oferta. En cuanto a la primera, el examen se extendera sobre dos
mercados: el de los bienes y servicios cuya produccion o prestacion esta vinculada con
el derecho, y el de los conocimientos técnicos. En ambos casos, al parecer, la regla
general es que existan sustitutos.

Consecuencia de lo anterior, parece ser excepcional la situacion en que un derecho de
patente confiera a su titular una posicién dominante. Cabe pensar que esta serd mas
comun en presencia de varios derechos de propiedad intelectual.

Es en el examen de sustituibilidad de oferta donde el derecho de patente de invencion
presenta sus efectos mas adversos sobre la concurrencia en el mercado. En efecto, en
linea con el analisis anterior, de no existir productos o conocimientos técnicos, que
actlen como sustitutos de aquellos cuya explotacién estd reservada al titular —o
relacionada con ésta de manera indirecta, como en el caso de los servicios-, y como
consecuencia de la exclusividad de la patente a favor de éste, se elimina —legalmente-
toda posibilidad de concurrir para los competidores. El grado de sustituibilidad
dependera del alcance que se dé a los derechos del patentado.

El derecho de patente de invencion se extiende, fundamentalmente, sobre dos

mercados: el de los bienes o servicios cuya fabricacion o prestacion esta vinculada con
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el derecho, y el de los mismos derechos. Ambos mercados permiten al sistema de
patentes cumplir su funcién econémica.

Con relacion al primero, es importante sefialar que la exclusividad sobre los productos
estd comprendida dentro del derecho del titular. No asi en tratdndose de los servicios,
motivo por el cual el intento del patentado de extender su poder hacia este mercado
rebasa los derechos que le son conferidos por el régimen de propiedad intelectual y
puede engendrar responsabilidad como conducta contraria a la competencia.

El mercado de derechos de patente de invencién, debido al objeto de apropiacién de
éstos, se corresponde con el mercado de la tecnologia. Es el titular quien determina
que los competidores tengan acceso a los conocimientos protegidos a efecto de que,
legalmente, puedan explotar la invencién.

En este ultimo mercado, el titular del derecho, mediante su derecho a conceder
licencias puede impedir, crear o regular la competencia en el mercado.

El derecho fundamental conferido por el régimen de patentes es el ius excludendi. De
él, deriva la facultad del titular de ceder su derecho u otorgar licencias.

La negativa a conceder licencias por parte del titular de un derecho de patente de
invencidn constituye ejercicio de sus derechos conferidos al patentado por el régimen
de propiedad intelectual.

La caracteristica que distingue a la negativa a licenciar como conducta
anticoncurrencial de otros institutos que regulan el ejercicio de derechos de patente es
el examen que se requiere de sus efectos sobre la competencia.

La negativa a contratar consiste en el ejercicio con efectos anticompetitivos de la
libertad de contratacion. Un apartado excepcional de ella es la doctrina essential
facilities.

En el estado actual de la temética, la negativa a licenciar no es referida como una
conducta contraria a la competencia.

Considerar a la negativa a licenciar como una especie de la negativa a contratar

permite arribar a los siguientes resultados:
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El titular de un derecho de patente de invencién a quien éste le confiere una
posicion de dominio en un determinado mercado relevante no tiene el deber
de licenciar.

Si bien la negativa a licenciar constituye ejercicio de los derechos otorgados
al patentado por el régimen de propiedad intelectual, se vuelve ilicita cuando
a través de ella se consiguen resultados contrarios a la competencia.

Cabe pensar que existen mayores perspectivas para calificar la ilicitud de la
negativa a licenciar si, con anterioridad a ésta, el titular habia concedido ya
otras licencias al solicitante.

Si la negativa a licenciar produce efectos contrarios a la competencia, la
justificacion valida que se esgrima deberd estar sustentada en elementos
objetivos. Lo primero que cabe esperar es la ausencia de términos razonables
en la solicitud.

El bienestar del consumidor debe también ser objeto de consideracion en la
valoracion de la licitud de la negativa a contratar. Los fundamentos del
sistema de patentes también aportan a esta conclusién.

Un derecho de patente de invencion puede agotar los requisitos para que, en
casos excepcionales, los productos o el conocimiento tecnolégico por él
amparados sean considerados una essential facility.

En estos casos, parece también consecuente introducir en la valoracion el

bienestar del consumidor y el interés de potenciales competidores.

Si bien la asimilacion propuesta es (til a efecto de obtener mayores elementos de

analisis, existe una enorme diferencia entre la negativa a contratar y la negativa a

licenciar. Esta ultima tiene lugar en el mercado de los derechos de patente de

invencion. La existencia de estos se relaciona con aquella dimension dinamica de la

eficiencia y el desarrollo tecnoldgico. Consecuencia de ello, en esta interseccién entre

régimen de concurrencia y derechos de patente, como se ha resuelto, algin peso debe

ser concedido a éstos.
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3.1.23 El estudio de casos (norteamericanos y comunitarios europeos) nos permite extraer las

siguientes conclusiones sobre el tratamiento que ha recibido la negativa a licenciar y

otros aspectos relacionados con ella:

31231

3.1.23.2

3.1.23.3

3.1.234

3.1.235

La negativa por parte del patentado a conceder licencias obligatorias
constituye ejercicio de los derechos que le son otorgados por el régimen de
patentes. Aun cuando ello le confiera una posicion de dominio, no tiene
deber de licenciar.

La practica norteamericana ha resuelto que, a pesar de que de la negativa
deriven efectos contrarios a la competencia, no es objeto de examen el
proposito del titular. Ello, en el contexto de ese sistema regulador de la
competencia, impide cualquier calificacion de ilicitud. Por otro lado, el
derecho comunitario europeo, pese a la existencia de DPI’s, ha analizado el
efecto de la negativa a licenciar con miras a su incardinacion como un
comportamiento abusivo.

En lo que, en cierta medida, coinciden tanto los fallos norteamericanos como
los europeos es en la irrelevancia que asignan a los términos en que se busco
la licencia a la hora de determinar la legitimidad de la justificacion para la
negativa.

En este punto, existe un pronunciamiento relevante que sostiene que, si bien
la negativa a licenciar puede tener efectos anticompetitivos, el deseo de
excluir a otros de su invencion puede ser considerado, presumiblemente, una
justificacion legitima. Dicha posicion parece armonizar los regimenes de
competencia y patentes de invencion. No obstante, en esencia, es una regla
carente de la suficiente operatividad.

El interés de la practica comunitaria europea por el bienestar del consumidor
ha sido definido en tres esferas: (i) el ejercicio de exclusién no puede afectar
la disponibilidad de los bienes protegidos, (ii) la negativa no puede impedir
el aparecimiento de nuevos productos para los que existe demanda potencial,
y (iii) el ius excludendi se torna ilicito en presencia de precios abusivos. Sin

embargo, estas conclusiones no son definitivas en nuestra tematica, ya que
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dichos casos lidiaron con otros DPI’s que, a diferencia de las patentes, no
estaban relacionados con el desarrollo tecnoldgico.

3.1.23.6 La negativa a licenciar es ilicita cuando tiene por efecto expandir el poder
del titular mas alla del ambito de explotacién que le ha sido conferido por el
derecho de patentes.

El tratamiento jurisprudencial que ha recibido la negativa a licenciar la aparta del

instituto del derecho de la competencia que le es mas préximo, esto es, la negativa a

contratar. Este apartamiento responde a la preocupacion por la eficiencia econémica.

Ello conduce el problema de la negativa a licenciar al ambito de la politica de

competencia. No obstante, no caben excesos de relativismo y, por el contrario, deben

buscarse soluciones -como las contenidas en el siguiente subacépite- que procuren un

balance entre los objetivos perseguidos por esa politica y aquellos que pertenecen al

derecho de patentes.

Desde el punto de vista estructural, la concesién de licencias obligatorias es el remedio

adecuado para los casos en que la negativa a licenciar sea considerada un

comportamiento anticoncurrencial. Sin embargo, éste también es un asunto de politica

de competencia .

Con relacion a las normas del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio que tienen incidencia en el licenciamiento obligatorio

en caso de negativa a licenciar como conducta contraria a la competencia, podemos

sefialar los siguientes rasgos de mayor importancia:

3.1.27.1 Este instrumento deja en libertad a los Estados para la determinacion de las
causales por las cuales pueden otorgar licencias obligatorias. Dentro de ellas,
puede incluirse la comision de conductas anticoncurrenciales y, dentro de
éstas, la negativa a licenciar.

3.1.27.2 En tal hipo6tesis, puede haber una aminoracion, no eliminacién, de la
remuneracion establecida a favor del titular de la patente.

3.1.27.3 No se exige que, para la concesion de una licencia obligatoria por conductas
anticompetitivas, haya precedido solicitud, contentiva de términos y

condiciones razonables, que hubiera sido rechazada por el titular. Mas, ello
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debe considerarse inaplicable en los casos de negativa a licenciar como

comportamiento contrario a la competencia.

3.2 RECOMENDACIONES.

3.2.1 La politica de competencia, asi como la legislacién que la instrumente, deben
disefiarse en funcion de las necesidades propias de cada pais®*.

3.2.2 En cuanto a los conflictos que pudieran presentarse entre propiedad intelectual y
competencia econdmica, entre otras consideraciones, a mas del efecto que de la
solucion adoptada se derive sobre la actividad innovadora, debe también tenerse
presente los que podrian sobrevenir en los flujos de tecnologia e inversion. Ello es
particularmente importante a la hora de calificar como contraria a la competencia a la
negativa a licenciar.

3.2.3 En ese contexto, debe buscarse no vaciar de contenido a los derechos del patentado,
como tampoco convertirlos en patente de corso para violar la legislacion de
competencia. Esto es consecuencia de que, en los conflictos entre propiedad
intelectual y competencia, algun peso debe asignarse a aquélla.

3.2.4 Luego de definir una politica de competencia, debe aprovecharse la flexibilidad
concedida a sus Miembros por las normas del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en cuanto a la
determinacion de conductas por parte del titular de un derecho de patente de invencion
contrarias a la competencia como causales para la concesién de licencias obligatorias.

3.2.5 En tratdndose del Ecuador, proponemos lo siguiente:
3.2.5.1 Consecuente con la definicion de que el nuestro es un sistema de economia

social de mercado®*?

, podriamos definir que el mantenimiento de un proceso
competitivo en éste tiene como objetivos a ser alcanzados por el régimen de

concurrencia los siguientes:

#1 No solo en lo que es motivo de este estudio, sino en general. (Cfr. Banco Mundial y Organizacién para la
Cooperacion y Desarrollo Econémicos. Documento citado, p. 3).

12 Art. 244 de la Constitucién Politica de la Republica del Ecuador (Registro Oficial N° 1 de 11 de agosto de
1998).
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3.25.1.1 Laeficiencia econdmica, en sus facetas estatica y dinamica;
3.25.1.2 El bienestar del consumidor, tanto en la disponibilidad de bienes y
servicios, como también en su precio; v,

3.25.1.3 La defensa de las pequefias y medianas empresas®*3.

3.2.5.2 No parece pertinente realizar una jerarquizacion entre ellos a fin de no privar
de la operatividad necesaria al régimen de concurrencia.

3.2.5.3 Para no vaciar de contenido a los derechos de patente, las conductas contrarias
a la competencia perpetradas por el titular deben ser conducidas, en la mayor
medida posible, al mercado de los productos protegidos por el derecho y no al
mercado de los derechos de patente. En otras palabras, deberian ser tratados
como negativa a contratar antes que negativa a licenciar. Es posible esta
solucidn debido al agotamiento de los derechos del patentado.

3.2.5.4 El planteamiento anterior posibilitaria que, en ciertos casos, el derecho de
patentes y el régimen de competencia econdmica alcancen, al mismo tiempo,
los objetivos que les han sido atribuidos.

3.2.5.5 Esta remisidn es, ademas, consecuente con la inefectividad que se le atribuye
al sistema de licencias obligatorias®.

3.2.5.6 Asumiendo como presupuestos que un derecho de patente de invencion ha
conferido una posiciéon de dominio a su titular en un determinado mercado
relevante y que su negativa a licenciar tiene efectos adversos, no solo sobre los
competidores, sino sobre la competencia como tal, pensemos algunas

hip6tesis®®:

3 Esta enunciacion de objetivos estd tomada del citado Art. 1 del Proyecto de Ley de Proteccién de las
Libertades Econdmicas.

314 En efecto, considérese que la pequefia dimensién del mercado patrio puede operar como un desincentivo para
que el titular de una licencia obligatoria emprenda la explotacion de la invencién. A ello puede sumarse la
insuficiente descripcidn de la invencion o la existencia de secretos industriales (a los que no se tiene acceso) que
dificulten la explotacién.

Todo ello debe entenderse sin perjuicio de que, en algunos casos, sea mas pertinente la concesion de una licencia
de importacion en el evento de que los productos sean comercializados en mercados externos.

#15 Este abanico de situaciones posibles, en ningtin caso, agota las que pudieran efectivamente presentarse, como
tampoco es exhaustivo respecto de los efectos sobre la competencia que pudiesen resultar y las eventuales
justificaciones a esgrimirse. Tampoco se toman en cuenta los elementos de andlisis econémico de cada situacion.
Se trata, simplemente, de la presentacion de situaciones abstractas que son Utiles para la defensa de nuestras
conclusiones y recomendaciones. En su gran mayoria, son tomadas del analisis de casos realizado.
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3.2.5.6.1 Casos en que seria pertinente conducir la negativa a licenciar al

campo de la negativa a contratar y, en tal virtud, obligar al titular a

suministrar los productos®®®:

3.2.5.6.1.1 Si el solicitante a quien se niega la licencia es competidor
en la venta de los productos protegidos, se podria
disponer que el titular de la patente venda al competidor
los productos que luego, en virtud del principio del
agotamiento de los derechos, podria nuevamente
comercializar.

3.2.5.6.1.2 Si el solicitante a quien se niega la licencia es competidor
en un mercado derivado, como puede ser la prestacion de
servicios de mantenimiento y reparacién que requiere del
suministro de los productos protegidos, asimismo se
podria mandar que el titular de la patente suministre los
productos al competidor que luego, debido al
agotamiento de los derechos, podria utilizar en la
prestacién de su servicio.

3.2.5.6.1.3 Estas soluciones son aplicables incluso en aquellas
situaciones en que los productos protegidos sean
considerados una essential facility.

3.2.5.6.2 Casos en que si procederia considerar ilicita la negativa a licenciar vy,

en consecuencia, disponer la concesion de licencias obligatorias®’:

3.2.5.6.2.1 Cuando se asigne un mayor peso relativo a la defensa de
las pequefias y medianas empresas y, a diferencia de los
casos anteriores, éstas no intervengan en la venta de los
productos protegidos o0 prestaciébn de servicios

vinculados con ellos, sino en el de su fabricacion.

%1% Bajo estas hip6tesis, el derecho del patentado se mantiene a la vez que se cumplen los objetivos del régimen de
concurrencia.

%17 En estos ejemplos, el derecho del titular cede frente a los objetivos asignados a la legislacién de competencia.
Empero, ello seréa excepcional.
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3.2.5.6.2.2 Cuando el conocimiento tecnoldgico objeto de la patente
constituya una essential facility, como en el caso de un
procedimiento  protegido al que las empresas
competidoras necesitan acceder para entrar en
competicion con la titular.

3.2.5.6.2.3 Por ultimo, también procederia la concesion de una
licencia obligatoria si, luego de haberse ordenado la
provision de los productos protegidos en los casos de
negativa a tratar, el titular incumple ese mandato.

3.2.5.6.3 Casos en que se podria recurrir al licenciamiento obligatorio como

efecto de otras causales distintas a la negativa a licenciar:

3.2.5.6.3.1 En caso de que el titular niegue la licencia como medio
para mantener insatisfecha la demanda y elevar el precio,
pareceria pertinente la concesion de licencias obligatorias
por falta de explotacion®®,

3.2.5.6.3.2 Si la negativa del titular impide el aparecimiento de un
producto nuevo, cabria considerar la concesion de una
licencia obligatoria por dependencia de patentes®'®.

3.2.5.6.4 Por ultimo, de tratarse de la negativa a conceder licencias como

efecto de una practica anticompetitiva compleja (por ejemplo,

compartimentacion de mercados o discriminacion en perjuicio de

determinado competidor) la procedencia o no de la calificacion de

ilicitud de tal negativa y el otorgamiento de licencias obligatorias

dependerian del campo en que intervenga el competidor. Si lo hace

en la venta de productos o prestacién de servicios, podria tratarse

como negativa a contratar y ordenar la provision de los productos. Si

38 De acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 59 a 64 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
de Naciones.

#19 Siempre que se cumplan los requisitos exigidos por el Art. 67 ibidem.
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lo hace en la fabricacion de los productos, procederia la ilicitud de la

negativa y la concesion de licencias obligatorias.
3.2.5.7 En sintesis, no solo en los casos descritos sino también en otros que pudiesen
presentarse, la calificacion de ilicitud de la negativa a licenciar y el
otorgamiento de licencias obligatorias por tal motivo deberian ser

excepcionales.
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