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Resumen: Las relaciones existentes entre el Derecho de patentes y el Derecho de defensa de la
competencia en el Derecho de la Unidon Europea se hallan en constante tension. En muchas ocasiones,
resulta realmente complicado determinar donde termina el &mbito de actuacion de uno para dejar paso a
la aplicacion del otro. Surge asi la necesidad de analizar la dificil convivencia de estos dos sectores del
ordenamiento juridico, en aras a determinar si entre ellos existe una relacion de complementariedad o si,
por el contrario, se presentan como regulaciones antagonicas. Al estudio de estas cuestiones se dedicara
el presente trabajo.

Palabras clave: Derecho de patentes, Derecho de defensa de la competencia, relaciéon de comple-
mentariedad, conductas anticompetitivas, correctivos ex ante y ex post.

Abstract: Relationships between Patent law and Competition law in European Union law are in
constant tension. In many cases, it is really difficult to determine where the scope of the action of one
ends and where the application of the other begins. Thus, the need to analyse the difficult coexistence
of these two sectors of the legal system arises in order to determine whether there is a complementary
relationship between them or whether, on the contrary, they are antagonistic regulations. This paper will
be dedicated to the study of these issues.
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I. Preliminar

1. La relacién entre el Derecho de patentes y el Derecho de defensa de la competencia siempre
se ha presentado como un tema controvertido. La constante tension entre estos dos sectores del ordena-
miento juridico complica la dificil tarea de delimitar el ambito de actuacion y los limites de cada una de
estas dos ramas del Derecho.

2. Las patentes son instrumentos juridicos pensados para incentivar la innovacion tecnologica
y, en su caso, resarcir los costes econémicos ocasionados durante el proceso de innovacion, mediante
la concesion de un derecho exclusivo limitado en el tiempo. Asi las cosas, en su condicion de derechos
exclusivos, las patentes se configuran como limitaciones a la libre competencia, cuyos efectos deberan
ser analizados a la luz de la normativa del Derecho de la competencia'. Pese a ello, hoy en dia, es co-
munmente aceptada la idea de que el Derecho de defensa de la competencia y el Derecho de patentes
buscan la consecucion de un mismo objetivo comun, cuya finalidad es la de promover la competencia y
la innovacion. Concretamente, estas dos ramas del ordenamiento juridico persiguen el bienestar de los
consumidores y la asignacion eficiente de los recursos en el mercado?.

3. El Derecho de patentes no puede aplicarse, por lo tanto, como un mecanismo utilizado para
amparar la realizacidon de practicas que menoscaben injustificadamente la competencia, esto es, limi-
taciones que vayan mas alla de aquellas que son objetivamente indispensables para la proteccion del
interés general del mercado y del fomento de la innovacion y que les son propias a los derechos exclu-
sivos. Es por ello que deviene necesario realizar un ejercicio de ponderacion entre la libre competencia
y el estimulo de la innovacion. Precisamente, es en ese punto intermedio entre el Derecho de patentes
y el Derecho de la competencia en el que debe encontrarse un equilibrio que permita salvaguardar los
intereses perseguidos por ambas ramas del ordenamiento juridico. Asimismo, sera también en ese punto
de encuentro, donde, con frecuencia, se desarrollan determinadas actuaciones encaminadas a quebrar

' C. FERNANDEZ-NOVOA, “Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas juridicos”, Revista de Derecho Mer-
cantil, nim. 95, 1965, pp. 1-40 (7 y ss.), reproducido en C. FERNANDEZ-NOvoA, “Reflexiones preliminares sobre la empresa y
sus problemas juridicos”, en C. FERNANDEZ-NOvOA, Estudios de Derecho de la Publicidad: Homenaxe da Facultade de Dereito
0 autor Dr. Carlos Fernandez- Novoa Catedratico de Dereito Mercantil nos XXV anos de catedra, Servizo de Publicacions e
Intercambio Cientifico da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1989, pp. 23-49 (43); J. A. GomEZ
SEGADE, Tecnologia y Derecho. Estudios juridicos del Prof. Dr. h. c. José Antonio Gomez Segade recopilados con ocasion de la
conmemoracion de los XXV afios de catedra, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 73 y ss.; J. Costas CoMESARNA, “Poder de mercado
y practicas anticompetitivas en la gestion colectiva de derechos de propiedad intelectual en Espafia”, en J. A. GOMEZ SEGADE
/ A. Garcia VDAL (Eds.), EI Derecho mercantil en el umbral del siglo XXI. Libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Ferndndez-
Novoa en su octogésimo cumpleaiios, Marcial Pons, Madrid, 2010, pp. 281-294 (282); G. GuipINt, [nnovation, Competition and
Consumer Welfare in Intellectual Property Law, Edward Elgar, USA, 2010, pp. 209 y ss.

2 Esta reflexion se introdujo originariamente en la jurisprudencia norteamericana en el asunto “Atari Game Corp. v. Nin-
tendo of America, Inc.” [897 F.2d 1572, 1576 (Fed. Cir. 1990)]. Posteriormente se traslad6 a Europa, donde ha quedado reco-
gida en diversos textos legales de Derecho de la Unién Europea, como las “Directrices relativas a la aplicacion del Articulo
81 de Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnologia” (2004/C 101/02) [DOUE nim. C 101/02, de 27 de abril de
2004], en el punto II relativo a los Principios Generales establece que “el hecho de que la legislacion sobre propiedad inte-
lectual confiera derechos exclusivos de explotacion no implica que los derechos de propiedad intelectual sean inmunes al
Derecho de competencia.(...) Tampoco implica que exista un conflicto inherente entre los derechos de propiedad intelectual y
las normas comunitarias de competencia. De hecho, ambos cuerpos legales persiguen el mismo objetivo basico de promocion
del bienestar de los consumidores y asignacion eficiente de los recursos. La innovacion constituye un componente esencial y
dinamico de una economia de mercado abierta y competitiva. Los derechos de propiedad intelectual fomentan la competencia
dinamica al inducir a las empresas a invertir en el desarrollo de productos y procesos nuevos o mejorados. Lo mismo hace la
competencia al obligar a las empresas a innovar. Asi pues, tanto los derechos de propiedad intelectual como la competencia
son necesarios para fomentar la innovacion y su explotacion competitiva”. Estas Directrices fueron derogadas posteriormente
por las “Directrices relativas a la aplicacion del articulo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea a los acuerdos
de transferencia de tecnologia”, recogidas en el Reglamento (UE) num. 316/2014 de la Comision, de 21 de marzo de 2014,
relativo a la aplicacion del apartado 3 del articulo 101 del TFUE a determinadas categorias de acuerdos de transferencia de
tecnologia [DOUE niim. L 93/17, de 28 de marzo de 2014]. Vid. en el mismo sentido, G. GHIDINI, Aspectos actuales de Derecho
industrial. Propiedad intelectual y competencia, Comares, Granada, 2002, pp. 2 y 3. [Consultese, asimismo, la tercera edicion
de la obra original en italiano G. GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale: innovazione, creativita, informazione, dinami-
che conflittuali, esperienze di condivisione, 3* ed., Giuffr¢ Editore, Milano, 2015, pp. 416 y ss.].
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dicho equilibrio. De este modo, pueden surgir ciertas manifestaciones, actuaciones o conductas abusivas
contrarias al principio de libre competencia, realizadas al amparo de la titularidad de derechos exclusi-
vos de patente.

4. En definitiva, la configuracion legal de los sistemas de patentes ha de proporcionar incenti-
vos suficientes para la innovacion y, a su vez, el Derecho de la competencia debera proporcionar una
serie mecanismos que impidan o limiten el establecimiento de barreras innecesarias e injustificadas a la
entrada de competidores en el mercado, mediante la utilizacion o ejercicio abusivo de dichos derechos
exclusivos de patente’.

II. La defensa de la libre competencia

5. El articulo 38 de la Constitucion Espafiola proclama la libertad de empresa en el marco de la
economia de mercado. Dispone, literalmente, el citado precepto que “se reconoce la libertad de empresa
en el marco de la economia de mercado. Los poderes publicos garantizan y protegen su ejercicio y la
defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economia general”.

6. E1 Tribunal Constitucional, por su parte, se ha pronunciado acerca de este principio en multi-
tud de ocasiones. Como ejemplo de ello destaca su ya clasica sentencia de 1 de julio de 1986, en la que el
Tribunal Constitucional afirmaba que el reconocimiento de la economia de mercado por la Constitucion,
en lo que a la libertad de empresa se refiere, y el compromiso de proteger el ejercicio de ésta por parte
de los poderes publicos, conlleva la necesidad de establecer una serie de actuaciones especificamente
encaminadas a la defensa de dichos objetivos constitucionales®.

7. Dentro de este marco de actuaciones concretas orientadas a la conservacion del principio de
libre competencia, deviene necesaria la puesta en practica de medidas encaminadas a evitar la realiza-
cion de todas aquellas practicas que puedan afectar o dafiar seriamente a un elemento tan decisivo en la
economia de mercado, como es la libre concurrencia empresarial. En este contexto, el Derecho de de-
fensa de competencia aparece como un instrumento necesario para salvaguardar y garantizar el ejercicio
de la libre competencia entre competidores, en la medida en que, de no ser especialmente protegido,
podria verse seriamente amenazado por el funcionamiento propio del mercado y de las relaciones entre
competidores®.

3 C.A. UriBe PiEprAHITA / F. CARBAJO CASCON, “Regulacion “ex ante” y control “ex post”: la dificil relacion entre propiedad
intelectual y derecho de la competencia”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 33 (2012-2013), pp. 307-330 (308),
sostienen, respecto de las relaciones entre el Derecho de propiedad industrial y el Derecho de la competencia, que “la correcta
solucion de conflictos exige indagar en el alcance que conviene atribuir a cada cuerpo normativo en cada caso concreto, de
acuerdo con los objetivos perseguidos por el legislador y la realidad de los mercados donde tiene lugar la controversia”. Para
un estudio de estas cuestiones, en muchos casos sera necesario acudir a un analisis economico del Derecho, en la medida en
que la interpretacion de la problematica surgida en torno al ejercicio de los derechos de propiedad industrial y sus respectivas
implicaciones en materia de Derecho de defensa de la competencia, no pueden desligarse de los efectos que ello produce des-
de una vertiente econdmica. En este sentido, vid. S. BEcHtoLD, “Zur Rechtdkonomischen Analyse im Immaterialgiiterrecht”,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil, pp. 484-489.

4 STC (Pleno) 88/1986, de 1 de julio [RTC 1986\88]. Mas recientemente, STC (Pleno) 35/2016, de 3 de marzo [RTC
2016\35], FD 3° STC (Pleno) 108/2014, de 26 junio [RTC 20141108]; STC (Sala Primera) 71/2012, de 16 abril [RTC 2012\71];
STC (Pleno) 112/2006, de 5 de abril [RCT 2006\112]. Vid. en este mismo sentido, entre otras: STC (Pleno) 96/2002, de 25 de
abril [RTC\2002\96] FJ 11°, parrafo 1°; STC (Pleno) 124/2003, de 19 de junio [RTC 2003\124] FJ 12°, parrafo 1°; STC (Pleno)
112/2006, de 5 de abril [RTC 2006\112] FJ 8°, parrafo 1°.

5 Vid. F] 4°, parrafo 1° de la STC (Pleno) 88/1986, de 1 de julio [RTC 1986188]. En el mismo sentido, A. B. Campuzano / A.
ParLomar OLMEDA / C. CALDERON, El Derecho de la competencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 24 y ss.; J. M. BENEYTO
Perez (Dir.), Tratado de Derecho de la Competencia. Union Europea y Espariia, Vol. 1, Bosch, Barcelona, 2005, pp. 4 y ss.;
M. P. BELLo MARTIN-CRESPO / F. HERNANDEZ RoDRiGUEZ (Coords.), Derecho de la Libre Competencia Comunitario y Espariol,
Thomson-Aranzadi, Navarra, 2009, pp. 51 y ss.; J. I. FoNT GALAN / M. PiNvo ABAD (Coords.), Estudios de Derecho de la Compe-
tencia, Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 491 y ss.; y, en general, L. OrTiz BLANCO, et al, Derecho de la Competencia europeo y
espariiol, Dykinson, Madrid, 2008, pp. 33 y ss.
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8. En efecto, como ha tenido ocasion de sefialar el Tribunal Constitucional, la legislacion en
materia de defensa de la competencia comprende toda la normativa orientada a la defensa de la libertad
de competencia en el mercado. Mediante ella, se busca la prevencion y, en su caso, la represion de las
situaciones —y decisiones empresariales— que supongan un obstaculo para el desarrollo de la competen-
cia en el mercado, siendo su objetivo principal la defensa de los empresarios contra practicas, acuerdos,
conductas o actuaciones susceptibles de atentar contra la libre competencia®. Es por todo ello que se
considera que el Derecho de defensa de la competencia esta dirigido a salvaguardar un interés general,
como lo es la ordenacion o el buen funcionamiento del mercado’.

9. En este sentido, la prevision constitucional del articulo 38 de la Constitucion Espaiiola, asi
como el desarrollo hecho de éste por el Tribunal Constitucional, constituyen el presupuesto basico que
garantizan la existencia de una competencia efectiva entre las empresas que actiian en el mercado. Es por
todo ello que, sobre la base de este precepto constitucional, se establece el principio de libre competencia
como uno de los pilares basicos que ha de tutelar el ordenamiento juridico®. Asi, el fundamento juridico
de la libertad de competencia se halla en el reconocimiento por el legislador de la libertad de iniciativa
economica y el derecho que asiste a toda persona de actuar al servicio de sus intereses particulares’.

10. A su vez, el Derecho de la competencia se divide en dos vertientes: de una parte, el Derecho
de defensa de la competencia —o Derecho antitrust—; y de otra, el Derecho de la competencia desleal'.
El primero es el Derecho regulador de las limitaciones de la competencia; esto es, la normativa antitrust
posibilita el acceso al mercado de cualquier operador juridico, protegiéndolo de posibles conductas
restrictivas de la libre competencia que otros competidores puedan esgrimir en su contra, limitando
injustificadamente su entrada en el mercado; a través de la correccion de conductas anticompetitivas de-
sarrolladas para quebrar injustificadamente el principio de libre competencia. El segundo, el Derecho de
la competencia desleal, es la disciplina juridica que se ocupa de prohibir el desarrollo de la competencia
a través de medios que se consideren reprobables!!.

% STC (Pleno) 71/1982, de 30 de noviembre [RTC 1982\71]. Vid. en concreto, €l FJ 15.

7 En estos términos se ha pronunciado el TC en su sentencia de 11 de noviembre de 1999 [STC (Sala Segunda) 208/1999,
de 11 de noviembre [RTC 19991208], FJ 3°, parrafo 3°]. En el mismo sentido, F. Garcia CACHAFEIRO, “Cap. 1. Fundamentos de
la libre competencia”, en M. P. BELLo MARTIN-CRESPO / F. HERNANDEZ RoDRiGUEZ (Coords.), Derecho de la Libre Competen-
cia Comunitario y Espaiiol, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2009, pp. 38 y ss., cuando afirma que “(a)unque el Derecho de la
competencia parte de la premisa de que las empresas pueden decidir por si mismas sus respectivas politicas comerciales (...),
en ocasiones, las empresas pueden verse tentadas a evitar la mutua competencia estableciendo sus propias reglas de juego o
bien el operador mds poderoso puede intentar expulsar del mercado a sus competidores mds pequerios. En estas ocasiones, el
Derecho de la competencia interviene para poner fin a las conductas que ponen en peligro el funcionamiento de los mercados”.

8 J. ViciaNo PasTor, Libre Competencia e intervencién publica en la economia, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pp. 111
y ss.; y también, R. ALonso Soto, “Derecho de la competencia (II). La defensa de 1a libre competencia”, en R. Uria / A. ME-
NENDEZ, Curso de Derecho Mercantil, 2* ed., Civitas, Madrid, 2007, pp. 295-333, que afirma respecto de la derogada Ley de
Defensa de la Competencia de 1989 que “constituye una norma basica del sistema”, en la p. 296.

9 A. L. CaLvo Caravaca / J. Carrascosa GONZALEz, Mercado unico y libre competencia en la Unién Europea, Colex,
Madrid, 2003, p. 247.

10 Vid. para la diferenciacion entre ambos sistemas normativos, A. L. CALvo CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZALEZ, Mercado
unico y libre..., cit., p. 277, cuando sostienen que existe una relacion de complementariedad entre ambos sistemas normativos;
asi, en este sentido, “la competencia desleal llega donde la legislacion antitrust no alcanza (a los pequeiios comerciantes)”.
Vid. asimismo, J. I. FoNT GALAN / L. M® MIrRANDA, Competencia desleal y antitrust. Sistemas de ilicitos, Marcial Pons, Madrid,
2005, pp. 14 y ss.

' En el ordenamiento juridico espafiol, €l régimen de la competencia desleal se regula en la Ley 3/1991, de 10 de enero,
de Competencia desleal [BOE nim. 10, de 11 de enero de 1991] —en adelante, LCD—, modificada por la Ley 29/2009, de 30 de
diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la proteccion
de los consumidores y usuarios [BOE num. 315, de 31 de diciembre de 2009]. Esta Ley incorporaba a nuestro ordenamiento
juridico la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las practicas co-
merciales desleales de las empresas en las relaciones con los consumidores en el mercado interior [DOUE num. L 149/22, de
11 de junio de 2005] y la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre
publicidad engafiosa y publicidad comparativa [DOUE num. L 376/21, de 27 de diciembre de 2006]. Para un estudio detallado
de la reforma de la LCD, vid. A. Tato PLAzA / P. FERNANDEZ CARBALLO- CALERO / C. HERRERA PETRUS, La Reforma de la Ley de
Competencia Desleal, La Ley, Madrid, 2010; y también, J. I. Ruiz Peris (Dir.), La Reforma de la Ley de Competencia Desleal
(Estudios sobre la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la
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11. Por lo que se refiere al Derecho de defensa de la competencia, en el ambito del Derecho de la
Unién Europea, el principio de libre competencia ya se recogia en el Tratado de la Comunidad Europea
del afio 1985 y, actualmente, se conserva en la version consolidada del Tratado de Funcionamiento de
la Union Europea, que se ha desarrollado como fruto de las modificaciones introducidas en materia de
Derecho de defensa de la competencia por el Tratado de Lisboa del afio 2009'%. Sin embargo, como es
bien sabido, el Derecho de la Union Europea en materia de defensa de la competencia se ha nutrido de
otros sistemas legislativos fuera de las fronteras del continente europeo. La legislacién de Derecho de la
Unién Europea en materia de Derecho de la competencia y, por ende, el principio de libre competencia,
posee una fuerte influencia del Derecho antitrust norteamericano. Concretamente, los preceptos conte-
nidos en el TFUE albergan el influjo de la regulacion contenida en la Sherman Act, promulgada el 2 de
julio de 1890, cuyo objetivo principal esta constituido por el establecimiento de un sistema competencial
libre y sin trabas!?.

12. Asi, actualmente, la normativa basica de la Union Europea en materia de Derecho antitrust
se establece en los articulos 101 y siguientes del TFUE. Concretamente, el articulo 101 TFUE, relativo
a las practicas colusorias restrictivas de la competencia, y el articulo 102 TFUE, que regula el abuso de
posicion de dominio. La regulacion contenida en dichos preceptos constituye el nticleo central y el eje
fundamental de la normativa para la defensa de la libre competencia en el ambito de la Union Europea,
que determina las condiciones necesarias para el libre acceso de los diferentes operadores comerciales
al mercado de la Unidén Europea. En definitiva, el objetivo principal de las normas del TFUE sobre la
ordenacion de la competencia en el mercado europeo, esta constituido por la eliminacion de posibles
practicas comerciales restrictivas de la libre competencia, y por ende, contrarias a la normas sobre de-
fensa de la competencia contenidas en el TFUE!,

13. Por su parte, en el ambito del Derecho espafiol, rige en nuestro ordenamiento juridico espa-
fiol la Ley de defensa de la competencia, cuyo objetivo radica la represion de practicas restrictivas de la
competencia'®.

14. Ahora bien, si se compara la regulacion espafiola y de la Union Europea en materia de De-
recho de defensa de la competencia, ambas presentan ciertos paralelismos en cuanto a su estructura. En
este sentido, los dos cuerpos normativos establecen una serie de conductas prohibidas que se consideran
contrarias al principio de libre competencia. Concretamente, se prohiben los acuerdos colusorios y el
abuso de posicion de dominio en el mercado'. Ninguno de los preceptos ofrece una definicion ni de con-

publicidad para la mejora de la proteccion de los consumidores y usuarios), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. Y sobre el régi-
men de la competencia desleal en Espaiia, vid. asimismo, A. MENENDEZ MENENDEZ, La Competencia Desleal, Civitas, Madrid,
1988, pp. 22 y ss.; y también, J. MASSAGUER FUENTES, El nuevo derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/59/
CE sobre las practicas comerciales desleales, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 20006.

12 Actualmente, el TFUE recoge el principio de libre competencia en tres ocasiones: en el articulo 119 [antiguo articulo 4
TCE]; en el articulo 120 [antiguo articulo 98 TCE]; y finalmente, en el articulo 127 [antiguo articulo 105 TCE], todos ellos en
sede de “Politica Economica y Monetaria”. Asimismo, las menciones que el TFUE hace al principio de libre competencia van
ligadas al principio de libre economia de mercado.

13 La Sherman Act acoge dos normas fundamentales. La Seccion Primera [15 U.S.C. §1] regula las conductas anticompe-
titivas surgidas de acuerdos concertados entre varios empresarios que actian de forma independiente en sus relaciones comer-
ciales. La Seccion Segunda [15 U.S.C. §2] contempla los supuestos de conductas anticompetitivas llevadas a cabo por una sola
empresa que se encuentra en una situacién monopolistica o, simplemente, lleve a cabo intentos de monopolizar el mercado [vid.
en este sentido, C. FERNANDEZ-N6voa, “Un hito en la historia del derecho de la competencia: centenario de la ‘Sherman Act™,
Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 13 (1989-1990), pp. 675-680]. Cfr: J. ArLison / B. SurriN, EU Competition
Law, 6" ed., Oxford University Press, New York, 2016, pp. 94 y ss. Y respecto de los fundamentos de la Sherman Act, vid. T. E.
SuLLvaN, The Political economy of the Sherman Act. The first one hundred years, Oxford University Press, New York, 1991.

14 P. AkMaN, The Concept of Abuse in EU Competition Law. Law and Economic Approaches, Hart Publishing, Oxford,
2012, pp. 25 y ss.; A. L. CaLvo Caravaca / J. Carrascosa GONzZALEZ, Mercado unico y libre..., cit., p. 479.

15 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia [BOE nim. 159, de 4 de julio de 2007] —en adelante, LDC—,
desarrollada por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competen-
cia [BOE num. 50, de 27 de febrero de 2009].

16 Vid. los articulos 101 TFUE y 1 LDC para los acuerdos colusorios, y los articulos 102 TFUE y 2 LDC, para el abuso de
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ducta colusoria'’, ni de abuso de posicion dominante's. En ambos casos, se establece una clausula general
seguida de una lista de supuestos concretos prohibidos por la legislacion de defensa de la competencial.

15. De lo dicho hasta el momento, queda patente que la defensa del principio de libre compe-
tencia se lleva a cabo desde dos niveles de proteccion distintos, que conviven de manera simultanea —el
Derecho de la Union Europea y el Derecho interno espaiiol de defensa de la competencia—. La conver-

la posicion de dominio. Respecto de la posicién dominante, la tinica diferencia entre el precepto del TFUE y el de la Ley espa-
fiola viene dada por la inexistencia de un supuesto analogo al que se menciona en el apartado c) del articulo 2 LDC. El articulo
102 TFUE no contempla el supuesto de abuso de posicion de dominio por la negativa injustificada a satisfacer las demandas de
compra de productos o de prestacion de servicios. Asimismo, la LDC espafiola establece un supuesto mas de conducta prohi-
bida: el regulado en el articulo 3 LCD que prohibe el falseamiento de la libre competencia por actos desleales y dispone que la
competencia de las autoridades de defensa de la competencia para conocer “en los términos que la presente Ley establece para
las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés publico”.

17 El articulo 1 LDC y el articulo 101 TFUE prohiben todo acuerdo, decision o recomendacién colectiva, o practica concerta-
da o conscientemente paralela, que tengan como finalidad restringir la competencia. Con base en esta prevision legal, la doctrina
entiende que los acuerdos colusorios tienen como presupuesto el concurso de voluntades de varias empresas. GALAN CORONA
afirma que la prohibicion recae sobre las conductas de cooperacion interempresarial, sobre un concierto de voluntades. Una
misma actuacion con los mismos efectos en el comercio, pero llevada a cabo por una empresa individualmente, no incurre en la
prohibicion, sin perjuicio de que esa conducta quede reservada para un eventual abuso de posicion de dominio. Vid. en este sen-
tido, E. GALAN CoRrONa, “Cap. 4. Prohibicion de practicas colusorias (I): Vision general”, en J. M. BExeyTo PErEZ (Dir.), Tratado
de Derecho de la Competencia. Union Europea y Esparia, Vol. 1, Bosch, Barcelona, 2005, pp. 178 y 179; J. Costas COMESANA,
“Cap. II. Prohibicion de acuerdos colusorios”, en M. P. BELLo MARTIN-CREsPO / F. HERNANDEZ RODRIGUEZ (Coords.), Derecho de
la Libre Competencia Comunitario y Espariol, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2009, pp. 71 y ss.; A. BErcoviTz RopriGuEZ-CANO,
“Acuerdos restrictivos de la competencia (art. 81 TCE)”, en A. BErcoviTz RobriGuEZ-Cano (Dir.), Derecho de la Competencia y
Propiedad Industrial en la Union Europea, Thomson Aranzadi, Navarra, 2007, p. 28. El ordenamiento juridico impone para este
tipo de acuerdos una suerte de actos nulos de pleno derecho [vid. en este sentido, L. A. VELASCO SaN PEpro (Coord.), Derecho
Europeo de la Competencia (Antitrust e intervenciones publicas), Lex Nova, Valladolid, 2005, pp. 100 y 101].

18 Respecto del abuso de posicién dominante, conviene recordar que lo que se sanciona no es la existencia de una posicién
dominante en el mercado, sino el uso abusivo que se haga de ésta. Habra que determinar, entonces, qué se entiende por posicion
dominante y por abuso de posicion dominante. Para la definicion de posicion dominante, la jurisprudencia europea del TJUE ha
definido el concepto de posicion de dominio como “la posicion dominante a la que se refiere el articulo 86 es la posicion de poder
economico de una empresa que le permite obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de referencia,
al darle la posibilidad de actuar en buena medida independientemente de sus competidores, de sus clientes y en definitiva de los
consumidores” [apartado 65 de la STJCE, de 14 de febrero de 1978, asunto C-27/76 “United Brands Company, United Brands
Continental BV c. Comision de las Comunidades Europeas” [Rec. 1978, pp. 207 y ss.]; y 1la STICE, de 13 de febrero de 1979, asun-
to 85/76, “Hoffman-La Roche & Co. AG c. Comision de las Comunidades Europeas” [Rec. 1979, pp. 461 y ss.], concretamente, los
apartados 38 y 39]. El la doctrina, vid. 1a definicion aportada por A. L. CALvo Caravaca / J. CaARRASCOSA GONZALEZ, Mercado unico
y libre..., cit., pp. 1056 y ss. Los citados autores sostienen que existird una posiciéon dominante “cuando, como consecuencia de
la falta de competencia sustancial, una empresa puede unilateralmente modificar los precios u otras condiciones de mercado sin
temor a la reaccion contraria por parte de otras empresas o de los consumidores”. Cfr. asimismo, J. A. GOMEzZ SEGADE, “Panora-
mica del Derecho de la libre competencia en la CEE”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 5 (1978), pp. 67-121 (115
y ss.), en el que se analiza la jurisprudencia del TJCE en relacion con el concepto de posicion de dominio. Y también, AA. VV.,
Wettbewerbsrecht. EU: Kommentar zum europdischen Kartellrecht, Band 1/ Teil 2, C.H. Beck, Miinchen, 2012-2016, pp. 35y ss.

Por lo que respecta al ejercicio abusivo de dicha posicion de dominio, el TJUE ha calificado el abuso como un concepto
objetivo en la sentencia de 13 de febrero de 1979, sobre el asunto 85/76, “Hoffman-La Roche & Co. AG c. Comision de las
Comunidades Europeas” [Rec. 1979, pp. 461 y ss.]. Afirma el TIUE que “es un concepto objetivo relativo al comportamiento de
una empresa en posicion dominante que puede afectar a la estructura del mercado en la cual, como consecuencia de la misma
presencia de la empresa en cuestion se debilita el grado de competencia y en el cual, mediante métodos diferentes de la compe-
tencia normal, tiene el efecto de impedir o dificultar el mantenimiento del nivel de competencia existente en el mercado o el in-
cremento de esa competencia”. Vid. en este sentido, C. FERNANDEZ-NOVOA, “Significacion y delimitacion del mercado relevante.
Caso 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG contra la Comision de las Comunidades Europeas. Sentencia del Tribunal de Justicia
de 13 de febrero de 19797, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 6 (1979-80), pp. 261-272; y también, P. Akman, The
Concept of Abuse..., cit., pp. 107 y ss.; F. HERNANDEZ RODRIGUEZ, “Cap. III. Prohibicioén de abuso de posicion dominante en el
mercado”, en M. P. BELLo MaARTIN-CREsPO / F. HERNANDEZ RoDRiGUEZ (Coords.), Derecho de la Libre..., cit., pp. 127 y ss.

19 Se trata de unalista de naturaleza ejemplificativay abierta, no de una enumeracion de supuestos tasados. Tal y como
afirma J. Costas CoMEsaNa, “Cap. II. Prohibiciéon de acuerdos colusorios”, en M. P. BELLO MARTIN-CREsPO / F. HERNAN-
DEz RoDRIGUEZ, (Coords.), Derecho de la Libre..., cit., p. 71, “toda conducta concertada objetivamente apta en funcion de
contexto juridico y econémico para generar efectos restrictivos, aunque no encaje en ninguno de los supuestos especificos
de la lista, resultara directamente prohibida por la clausula general prohibitiva”; sefialando como ejemplo las conductas
concertadas de boicot. En la misma obra se pronuncia HERNANDEZ RODRIGUEZ en idénticos términos respecto del abuso de la
posicion de dominio [ibidem, p. 118].
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gencia de estos dos sistemas legislativos provoca la necesidad de determinar el &mbito de aplicacion
de cada uno de ellos®. Asi lo ha establecido el Reglamento (CE) niim. 1/2003 del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, relativo a la aplicacion de las normas sobre competencia previstas en los articulos
81 y 82 del Tratado, cuyos articulos 3 y siguientes establecen la distribucion de competencias entre las
autoridades europeas de defensa de la competencia y las respectivas autoridades nacionales de los Es-
tados miembros?!.

16. En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional espafiol ha declarado, respecto de las rela-
ciones entre las normas internas y las de Derecho de la Union Europea en materia de Derecho antitrust,
que la finalidad de ambas es la de garantizar el libre juego en el mercado de los agentes econdmicos
que participan en ¢él, a pesar de que una y otra tengan ambitos de aplicacion diferenciados. Asi, los
actos restrictivos de la competencia que, con independencia de su origen, han de corregirse mediante
la aplicacion de la normativa de la Union Europea, son aquellos que se producen dentro del Mercado
Comtn y, por lo tanto, aquellos que son susceptibles de afectar a las relaciones comerciales de los Es-
tados miembros de la Union Europea. En contraposicion, la legislacion interna quedara circunscrita a la
correccion de las conductas contrarias a la libre competencia que afecten al mercado nacional, siempre
que los efectos de dichas actuaciones anticompetitivas no sobrepasen este ambito?2.

17. La division espacial a la que alude el Tribunal Constitucional, puede verse diluida en al-
gunos supuestos concretos. Tanto es asi que empresas que actiien en el mercado de la Union Europea,
podrian verse sometidas a un doble control en materia de defensa de la competencia, pudiendo aplicar
tanto el Derecho interno como las normas del Derecho de la Union Europea. Se produciria este supuesto
cuando las conductas restrictivas de la competencia sobrepasan una determinada dimension suprana-
cional, siendo también de aplicacion directa las normas de la Union Europea en materia de defensa de
la competencia®. Es lo que el TJUE ha desarrollado como la “doctrina de la doble barrera”, en virtud
de la cual no se excluye la aplicacion de la legislacion nacional de forma paralela a la regulacion de la
Unién Europea en aquellos casos en los que las conductas restrictivas de la competencia afecten a los
intercambios dentro del territorio de la Union Europea?*. De igual modo, el TJTUE ha precisado que, en
algunas ocasiones, el Derecho de defensa de la competencia puede incluso llegar a sobrepasar el &mbito
perteneciente estrictamente de la Union Europea®. 4 contrario sensu, de la aplicacion de la legislacion
nacional no podran resultar prohibidas practicas que, de afectar al comercio de la Uniéon Europea, no
restrinjan la competencia atendiendo a la aplicacion de los requisitos establecidos en la regulacion del
TFUE y demas normativa europea en materia de Derecho antitrust*®.

20 A. L. Cavo Caravaca / J. Carrascosa GONZALEzZ, Mercado unico y libre. .., cit., pp. 479 y ss. En el mismo sentido, vid.
L. A. VELAsco SaN Pepro, (Coord.), Derecho Europeo de la..., cit., p. 41.

2 El Reglamento (CE) niim. 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicacion de las normas sobre
competencia previstas en los articulos 81 y 82 del Tratado [DOUE num. L 1/1, de 4 de enero de 2003].

22 STC (Sala Segunda) 208/1999, de 11 de noviembre [RTC 1999\208]. Concretamente, vid. el FJ 4°, parrafo 1°.

23 F. Garcia CACHAFEIRO, “Cap. I. Fundamentos de la libre...”, cit., p. 54.

24 STICE de 13 de febrero de 1963, asunto 14/68, “Walt Wilhelm c. Bundesskartellamt” [Rec. 1969, pp. I y ss.].

25 Asi lo ha afirmado el TJUE en reiterada jurisprudencia en la que se reside la llamada “doctrina del efecto”. Conforme
a esta doctrina, se podran imponer multas, no s6lo a las empresas radicadas en territorio de la Union Europea, sino también a
aquellas asentadas fuera del territorio de ésta, siempre que sus actuaciones sean contrarias al principio de libre competencia y
produzcan sus efectos dentro del mercado de la Unidén Europea [STICE, de 14 de julio de 1972, asunto 54/69, “SA francaise
des maticres colorantes (Francolor) c¢. Comision de las Comunidades Europeas” [Rec. 1972, pp. 851 yss.] y1a STICE, de
27 de septiembre de 1988, asunto 89/85, “A. Ahlstrom Osakeyhti6é y otros ¢. Comision de las Comunidades Europeas™ [Rec.
1988, pp. 5193 y ss.]. Vid. en este mismo sentido, L. A. VELAsco SaN Pebro, (Coord.), Derecho Europeo de la..., cit., p. 77].

26 Téngase en cuenta que la Comision Europea ostenta la competencia exclusiva en determinados aspectos relativos a
la regulacion de defensa de la competencia, como por ejemplo, en materia de concentraciones econdmicas. Ello impide la
existencia de disparidades legislativas con las legislaciones nacionales de los distintos Estados miembros [R. ALonso Soro,
“Cap. 2. Las relaciones entre los derechos comunitario europeo y espaiiol de la competencia”, en J. M. BEnevTo PErEZ (Dir.),
Tratado de Derecho de..., cit., pp. 59-107; y también, J. Costas CoMESARNA, “Cap. II. Prohibicién de acuerdos colusorios”, en
M. P. BELLO MARTIN-CRESPO / F. HERNANDEZ RODRIGUEZ (Coords.), Derecho de la Libre..., cit., p. 68].
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III. El derecho de patente como derecho de exclusiva
1. Los derechos de propiedad intelectual. Consideraciones previas

18. En términos generales, los derechos de propiedad intelectual pueden definirse como aquellos
derechos que tienen como objeto la proteccion de bienes inmateriales y que confieren a su titular una
proteccién exclusiva sobre dichos bienes por un periodo de tiempo determinado, mediante la que se
otorga la facultad de impedir la utilizacién de éstos por cualquier tercero sin el consentimiento previo
de su titular?’. Asimismo, la concesion de derechos exclusivos puede conferir la facultad de explotacion
del bien inmaterial protegido en favor de su titular?®. Segtin ha considerado la doctrina especializada, los
derechos de propiedad intelectual constituyen un numerus clausus o una lista cerrada. Es por ello que
solamente seran considerados derechos de propiedad intelectual —y por ende, derechos exclusivos— los
que expresamente se establezcan por disposicion legal®®. La razon de esta necesidad de prevision legal
expresa responde al hecho de que los derechos de propiedad intelectual, en su condicion de derechos
exclusivos, constituyen in natura limitaciones de la libre competencia®.

19. Como se acaba de exponer, los derechos de propiedad intelectual tienen como objeto la protec-
cion de bienes inmateriales®!. El concepto clasico de bienes inmateriales los define como “creaciones de la

27 Es preciso advertir en este punto que, en muchas ocasiones, se alude a “derechos de propiedad intelectual” en términos
generales, tal y como se reconoce en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio, firmado en 1994 —en lo sucesivo, ADPIC—. En puridad, los derechos de propiedad intelectual se dividen en dere-
chos de propiedad industrial y derechos de autor —estos lltimos son los derechos de propiedad intelectual propiamente dichos—
[J. A. GOMEz SEGADE, Tecnologia y Derecho. Estudios..., cit., p. 31]. En lo que afecta al presente trabajo, se hara referencia
stricto sensu, a los derechos de propiedad industrial, fundamentalmente, al derecho de patente, salvo en el presente apartado en
el que se alude al concepto de derechos de propiedad intelectual en sentido amplio.

28 Conviene matizar que se entiende que la patente también confiere a su titular, en su vertiente positiva, el derecho a uti-
lizar y explotar la invencion patentada en exclusiva, lo que se denomina como el ius utendi, aunque no se trata de un derecho
recogido expresamente en la legislacion en materia de patentes espaiiola [vid. M. J. Botana AGrA en C. FERNANDEZ-NoOvoa /
J. M. OtErRO LASTRES / M. J. BoTANA AGRA, Manual de la Propiedad Industrial, 2°* ed., Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 161].

2 Los derechos de propiedad intelectual conforman un conjunto de derechos concretos. Asi lo establece el ADPIC, en los
arts. 15 a 38. El Convenio de la Union de Paris de 1883, —en lo sucesivo, CUP- establecia en su articulo 1.2 un elenco de los de-
rechos que componen la categoria de derechos de propiedad industrial: “la proteccion de la propiedad industrial tiene por objeto
las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las
marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, asi como la represion de
la competencia desleal”. Al respecto de la represion de la competencia desleal como un derecho de propiedad industrial, para el
caso espaifiol, vid. J. A. GOMEZ SEGADE, J. A., Tecnologia y Derecho. Estudios..., cit., pp. 85 y 86, cuando afirma que la compe-
tencia desleal “unicamente constituye un residual bastion defensivo que, en determinadas circunstancias, de forma refleja, puede
ofrecer algun tipo de proteccion a los derechos de Propiedad Industrial: no es un Derecho de Propiedad Industrial, aunque
forma parte del concepto amplio de Propiedad industrial, que engloba la Propiedad Industrial y el Derecho de la competencia”.
G. GHIDINL, Profili evolutivi del diritto..., cit., p. 8; M. BayLos MoRALES en H. BayLos CorrozA, Tratado de Derecho Industrial,
3*ed, Civitas Thomson Reuters, Navarra, 2009, p. 122, cuando afirma que ciertas concepciones ideales quedan fuera de esta pro-
teccion porque no pueden aspirar a constituirse en el objeto propio de un derecho exclusivo por la tinica razén de que no figuran
en la lista legal, en la que no estan incluidas por considerar socialmente inadecuado su acceso a la proteccion juridica exclusiva.

30 S. ANDERMAN / H. Scamipt, EU Competition Law and Intellectual Property Rights. The Regulation of Innovation, 2° ed.,
Oxford University Press, New York, 2011, pp. 11 y ss.; J. M. OTERO LASTRES en C. FERNANDEZ-NOvoa / J. M. OTERO LASTRES / M.
J. BotaNA AGRA, Manual de la Propiedad. . ., cit., p. 49;y J. A. GOMEZ SEGADE, “Panoramica del Derecho de la libre competencia
en la CEE”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 5 (1978), pp. 67-121 (107).

31 La distincion entre bienes materiales e inmateriales tiene su origen en la separacién que el Derecho romano hacia entre
cosas corporales —res corporales o cosas tangibles— o incorporales —res incorporales, que se identificaban con los derechos—
[vid. R. RuGaGiero / F. Marol, Istituzioni di Diritto Civile, 9* ed., Giuseppe Principato, Milano, 1961, pp. 536 y ss.; J. A. D’Ors,
Derecho Privado Romano, 10* ed. (1* reimpresion), Eunsa, Pamplona, 2006, p. 179.] Al hilo de esta misma distincion, GOMEZ
SEGADE apunta que, si bien es cierto que los romanos intuian que los derechos no siempre protegen entidades materiales —y de
ahi la creacion de esta categoria juridica—, dentro de las res incorporales, s6lo tenian cabida los derechos y no asi los bienes
inmateriales [vid. J. A. GOMEz SEGADE, El Secreto Industrial (Know-how). Concepto y proteccion, Tecnos, Madrid, 1974, p. 71].
No obstante, la expresion de bienes inmateriales la acufid, inicialmente, KoHLER en su obra Deutsches Patentrecht, J. Benshe-
imer, Mannheim, 1878, pp. 9 y ss., aunque posteriormente, emplearia este concepto en toda su extensa obra sobre propiedad
intelectual e industrial. Asi, el concepto de bienes inmateriales fue ampliamente desarrollado en su obra posterior J. KOHLER,
Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung, J. Bensheimer, Mannheim, 1900, pp. 55 y ss. Sos-
tiene KoHLER en relacion con el derecho inmaterial conferido al inventor que “ist ein Immaterialgiiterrecht d. h. ein Recht an
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mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones
sociales y, por su importancia economica, son objeto de una tutela especial**. Sobre dichos bienes inmate-
riales recae un derecho de “propiedad”. Conviene tener presente que los derechos de propiedad intelectual
son algo mas que simples derechos de propiedad, pues los objetos sobre los que recaen presentan peculiari-
dades propias, en atencion a su naturaleza y a los efectos que su concesion produce en el mercado®®. Asimis-
mo, al igual que sucede en la propiedad ordinaria, la propiedad intelectual tiene por objeto la proteccion de
bienes de caracter estrictamente privado. Es por ello que, a dichos bienes inmateriales, también se les otorga
la proteccion conferida por la Constitucion Espaiola en su articulo 33, relativo a la propiedad ordinaria®.

20. En términos generales, la propiedad intelectual tutela derechos de propiedad individual,
sobre los que también se admite como regla general la cotitularidad®®. En cualquier caso, la propiedad
intelectual tutela derechos subjetivos a los que se les proporciona un régimen de proteccion a través de
normas con efectos erga omnes, esto es, con efectos absolutos, sin perjuicio de las restricciones que
expresamente se establezcan por Ley?. Sobre esta base, el titular del derecho de propiedad intelectual
goza del privilegio de la explotacion exclusiva de los derechos de su titularidad®’.

2. Justificacién de la existencia de los derechos de patente como derechos exclusivos: los efectos
procompetitivos

21. Como se acaba de sefalar, el derecho de patente constituye uno de los denominados dere-
chos de propiedad intelectual o de propiedad industrial, en sentido estricto. Mediante la concesion de
un derecho exclusivo de patente, el ordenamiento juridico otorga a su titular un derecho de explotacion
exclusiva sobre la invencidn patentada’.

einem nicht korperlichen Genussgute der Menschheit, und dieses Recht geht dahin, dass der Berechtigte allein die Befugniss
hat, dieses Genussgut nach gewissen Richtungen hin zu beniitzen und zu verwerthen”, p. 55.

Posteriormente, la doctrina italiana clasica incorporaria este concepto de bienes inmateriales a las obras sobre derechos
de propiedad industrial, extendiendo el uso del término de bienes inmateriales originario de KoHLER. Asi, por ejemplo, vid. F.
CARNELUTTI, “Sull’obbietto del diritto di privativa artistica e industriale”, Rivista del Diritto Commerciale, 1912, 11, pp. 925 y
ss.; M. CasaNova, “Beni inmateriali e teoria dell’azienda”, en M. CasaNova, Opuscoli di vario diritto, Giuffré Editore, Milano,
1968, pp. 175 y ss.; y G. VALERIL, Manuale di Diritto Commerciale, Carlo Cya, Firenze, 1950, pp. 5 y ss., entre otros.

32 J. A. GOMEZ SEGADE, EI Secreto Industrial (Know-how)..., cit., pp. 70 y ss. Segiin GOMEZ SEGADE, la definicion dada de
bien inmaterial deja entrever la necesidad de un medio o instrumento en el que dicho bien inmaterial pueda materializarse. A
estos efectos, la doctrina distingue entre corpus mysticum'y corpus mechanicum. El primero hace referencia al bien inmaterial
propiamente dicho —a la idea—, y el segundo, al soporte en el que se recoge la creacion [ibidem, p. 74]. Ambas realidades, aun-
que independientes, estan intimamente ligadas. Como sefiala FERNANDEZ-NOVOA, respecto de la marca, los bienes inmateriales
necesitan materializarse en cosas tangibles para poder ser percibidos por los sentidos, lo que permite que ese bien pueda ser
reproducido de forma ilimitada y simultanea [en C. FERNANDEZ-NOvOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2° ed., Marcial Pons,
Madrid, 2004, pp. 27 y ss.]. La unién entre bien inmaterial y soporte es tal que en la mayoria de las ocasiones la inexistencia
del soporte va a conllevar también la consiguiente inexistencia del corpus mysticum. La creacion no puede ser considerada si
no se exterioriza en un soporte fisico, puesto que permanece en la intimidad del sujeto creador [en T. ASCARELLI, Teoria de la
concurrencia y de los bienes inmateriales, Bosch, Barcelona, 1970, p. 327].

3 OtERO LASTRES en C. FERNANDEZ-NOvoa / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BotaNA AGRA, Manual de la Propiedad..., cit.,
pp- 50y ss.

34 Cfi el articulo 33 Constitucion Espafiola, conjuntamente con J. A. GoMEZ SEGADE, Tecnologia y Derecho. Estudios...,
cit.,p. 74.

35 Aunque resulta menos frecuente, cabe también la posibilidad de la propiedad de bienes inmateriales se establezca un ré-
gimen de copropiedad, cuando la propiedad de un bien corresponda a una pluralidad de sujetos, tal y como establece el articulo
392 Cddigo Civil. Un ejemplo de ello lo constituye el articulo 80 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes [BOE num.
177, de 25 de julio de 2015] —en lo sucesivo, LP de 2015—. [vid. a este respecto, T. VAzZQUEz LEPINETTE, La cotitularidad de los
bienes inmateriales, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pp. 65 y ss.].

3¢ J. A. GOMEZ SEGADE, El Secreto Industrial (Know-how)..., cit., pp. 81 y ss.; T. ASCARELLI, Teoria de la concurrencia...,
cit., pp. 269 y ss.; H. UrLicHs, Das Wesen des Immaterialgiiterrechts im neueren Schrifitum, Buchdruckerei Ortthen, Koln,
1937, pp. 93; y J. KoHLER, Handbuch des deutschen Patentrechts..., cit., p. 58.

37 Cfi: los articulos 58 a 60 de la LP de 2015.

3 Sostiene Botana AGRA que la proteccion de la invencion a través de un derecho exclusivo de explotacion genera por si
misma una especie de sistema de autodefensa, en C. FERNANDEZ-NOvoA / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BoTANA AGRA, Manual
de la Propiedad..., cit., p. 97. En el mismo sentido, M. J. BoTANA AGRa, “La obligacion de explotar la invencion patentada”, en
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22. La nota de la exclusividad se manifiesta en dos aspectos perfectamente diferenciados: el
cuantitativo y el cualitativo®®. En primer lugar, la vertiente cuantitativa del derecho de exclusiva es aque-
lla que presta atencion a la exclusividad como la condicion “monopolizadora” de la que goza el titular
de la patente. El titular del derecho es el Gnico legitimado para la explotacion de la invencion patentada,
quedando excluida la intervencion de cualquier tercero no autorizado para la utilizacion del derecho*.
En segundo lugar, la exclusividad también puede ser interpretada en sentido cualitativo. Ello implica
que el derecho de exclusiva no puede ser ejercitado sin limites, es decir, se permitira su ejercicio siempre
y cuando se respeten los parametros legalmente establecidos®.

23. Con base en las facultades concedidas al titular del derecho de patente, se considera que
éste goza de una especie de “monopolio legal”**. El derecho de patente se configura como un derecho
exclusivo y excluyente, mediante el cual se premia y se fortalece la posicion de su titular en el mercado
y se contribuye a la dinamizacion de la competencia®. Pese a ello, la expresion “monopolio legal” pue-
de resultar un tanto problematica, pues no puede tratarse como una expresion sinébnima de “monopolio
economico”. A este respecto, la jurisprudencia y la doctrina han puesto de manifiesto que los derechos
de patente no tienen por qué generar necesariamente una situacion de “monopolio econémico”™. La
situacion de “monopolio economico” surge cuando no existen bienes sustitutivos del producto comer-
cializado por el monopolista y éste goza de un elevado poder de mercado®. No obstante, en el caso de

C. FERNANDEZ-NOvOA / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BOTANA AGRA, Hacia un nuevo sistema de patentes, Montecorvo, Madrid,
1982, pp. 179-221 (179).

3 0. SosniTza, “Derecho subjetivo y exclusividad. Contribucion a la dogmatica de las indicaciones de procedencia geogra-
fica seglin el Derecho aleman”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 21 (2000), pp. 181-214 (188 y ss.).

40 Este rasgo caracteristico de la exclusividad del derecho de patente se pone de manifiesto, primero, en lo que tradicional-
mente se ha denominado como ius utendi —derecho a explotar la patente—; y, segundo, en el ius prohibendi —derecho a prohibir
la explotacion de la patente por parte de cualquier tercero no autorizado, segiin OTERO LASTRES en C. FERNANDEZ-NOvoA / J. M.
OTERO LASTRES / M. J. BotANA AGRA, Manual de la Propiedad..., cit., pp. 57 y ss. En este mismo sentido, FERNANDEZ-Novoa
ya hacia referencia a esta naturaleza dual de los derechos exclusivos en relacion con el derecho de marcas. Asi, diferenciaba
entre la vertiente positiva y la vertiente negativa del derecho [en C. FERNANDEZ-NOVOA, Tratado sobre Derecho de..., cit., pp.
434 y ss.]. Tesis que fue posteriormente acogida por el Tribunal Supremo en su sentencia num. 283/1089, de 31 de marzo [RJ
1989/2287], concretamente, en el FD 1°, parrafo 4°.

4 0. Sosnitza, “Derecho subjetivo y exclusividad...”, cit., pp. 188 y 189.

42 La propia LP espaiola de 1986 empleaba la expresion “monopolio legal” en su articulo 58, cuando hacia referencia
al régimen aplicable a las patentes de invencion, expresion que desaparece en la redaccion actual de la LP de 2015. En este
mismo sentido, afirma GOMEZ SEGADE que la existencia de un ius prohibendi erga omnes convierte a los derechos de propiedad
industrial en “auténticos monopolios legales, que el legislador permite, aunque sea de forma temporal y con determinadas
limitaciones” [en J. A. GOMEZ SEGADE, Tecnologia y Derecho. Estudios..., cit., p. 89].

4 H. Hovenkamp / M. A. LemLEY / M. D. Janis / C. R. LesLik, IP and Antitrust. An Analysis of Antitrust Principles Applied
to Intellectual Property Law, 2* ed., Aspen Publishers-Wolker Kluwer, Boston, 2014, p. 2; S. BEcuToLD, “Zur Rechtdkono-
mischen Analyse im...”, cit., pp. 484 y ss; y 1. HaracoGLou, Competition Law and Patents — A follow-on Innovation Per-
spective in the Biopharmaceutical Industry, Edward Elgar, Massachusetts, 2008, p. 120. Y en nuestra doctrina, C. A. URIBE
PiepraniTa / F. CARBAJO CASCON, “Regulacion “ex ante” y control...”, cit., pp. 310 y ss.; F. HERNANDEZ RODRIGUEZ, “Prohibicion
del abuso de posicion dominante en el mercado”, pp. 113-140 (113 y ss.), en M. P. BELLO MARTIN-CRESPO / F. HERNANDEZ RODRI-
GUEz (Coords.), Derecho de la Libre Competencia Comunitario y Espariol, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2009; C. LENCE REuA,
“El permanente conflicto entre propiedad intelectual y libre competencia”, Actas de Derech Industrial y Derecho de Autor 26
(2005-2006), pp. 247-262 (247).

4 Asi lo ha declarado el TJUE en jurisprudencia reiterada, como por ejemplo, la STICE, de 13 de febrero de 1979, asunto
85/76, “Hoffman-La Roche & Co. AG c. Comision de las Comunidades Europeas” [Rec. 1979, pp. 461 y ss.], apartado 39; y
la STCE, de 3 de julio de 1991, asunto C-62/86, “AKZO Chemie BV c. Comision de las Comunidades Europeas” [Rec. 1991,
pp- 1-3359 y ss.], apartado 69. Resulta practicamente imposible encontrar una situacién de monopolio econémico o monopolio
puro en el mercado. Una situaciéon de monopolio puro es aquella en la que una Ginica empresa ostenta el control absoluto sobre
el mercado. Es el tnico productor de un determinado bien o servicio en el mercado y ningin otro operador produce bienes
sustitutivos, que puedan ser intercambiables con la productos o servicios del monopolista [vid. en este sentido, P. A. SAMUELSON
/' W. D. NorbHAUS, Economia, 18* ed., Mc Graw Hill, Madrid, 2006, p. 126].

45 En una situacién de monopolio puro, desaparece la posibilidad de eleccion del consumidor a la hora de adquirir los pro-
ductos en el mercado. Si desea adquirir ese producto, solamente podra conseguirlo si lo adquiere del monopolista. Si, por el con-
trario, el consumidor no estuviese dispuesto a pagar el precio que el monopolista le impone, la tinica alternativa posible seria la
de adquirir otro producto sustitutivo de caracteristicas desiguales a las de aquel, que hara que las necesidades del consumidor no
se vean satisfechas en el mismo grado. Pero para el caso de que exista la posibilidad de adquirir bienes sustitutivos del producto
monopolizado, ya no estaremos ante un verdadero monopolio puro, pues la propia naturaleza de éste exige que la mercancia mo-
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los derechos exclusivos de patente, frecuentemente, existiran bienes sustitutivos en el mercado a los
comercializados por el titular de la patente®. Es por ello, que, generalmente, la concesion de un derecho
exclusivo de patente no determina la existencia de un “monopolio economico” en el mercado, sino, mas
bien, la de un “monopolio legal” que, en su caso —si el titular del derecho ostenta una posicion de poder
en el mercado—, podria dar lugar a la comision de excesos o abusos competenciales sustentados en dicha
posicion privilegiada garantizada por el derecho exclusivo de patente*’.

24, Pese a ello, la concesion de derechos exclusivos de patente cumple un objetivo fundamen-
tal: constituyen una atribucion absolutamente necesaria como medida de fomento de la innovacion. 4
contrario sensu, el hecho de no conceder derechos exclusivos de patente, llevaria aparejada la falta de
incentivos suficientes para desarrollar una actividad investigadora. La ausencia de derechos exclusivos
conllevaria, practicamente, la imposibilidad de recuperar los desembolsos economicos propios de la
actividad investigadora. Consecuentemente, el desarrollo de la innovacién, asi como la busqueda de
nuevas alternativas comerciales, se verian totalmente desincentivadas®.

25. A este respecto, hay que tener presente que el progreso de la innovacion constituye un elemen-
to imprescindible para la buena marcha del sistema de competencia en el mercado. Asimismo, se considera
que la proteccion de las creaciones industriales constituye un mejor estimulo para el progreso tecnologico y
la competencia®. Aunque es cierto también, que la concesion de derechos de exclusiva acarrea una serie de
costes de caracter publico, puesto que eliminan la posibilidad de competencia, ademas de generar otro tipo
de costes como los derivados de la estructura administrativa de concesion y de la vigilancia de las patentes,
asi como los costes producidos por la inversion en innovacion superflua, entre otros>.

nopolizada carezca en la practica de suceddneos mas o menos directos. Téngase en cuenta que el monopolio implica la existencia
de un unico vendedor del producto [vid. F. HERNANDEZ RopRriGUEZ, “Cap.I11. Prohibicion de abuso de...”, cit., pp. 137 y ss.].

4 Vid. en este sentido, J. PRADOS ARRARTE, El monopolio y la competencia monopolistica, Guadiana, Madrid, 1972, pp.
16 y ss.; K. F. Jorpa, “Derechos de propiedad intelectual. Reflexiones sobre su naturaleza e importancia”, Actas de Derecho
Industrial y Derecho de Autor 20 (1999), pp. 181-195 (187 y ss). También la jurisprudencia norteamericana se ha venido pro-
nunciando en este sentido. En el asunto “Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery and Chemical Corporation” 382
US 172, 1965 (142 U.S.P.Q. 192), ya se hace referencia a que el derecho de patente no constituye una posicion de monopolio:
“la patente no es un monopolio por si misma, sino que ese cardcter depende del dominio o la fuerza que tenga en el mercado”.
Afirmaba, ademas, el Tribunal Supremo norteamericano que un monopolio legal simplemente implica la existencia de un dere-
cho subjetivo cuyos limites vienen dados por la legislacion antitrust [vid. al respecto, C. M. Correa / S. D. BERGEL, Patentes y
Competencia, Rubinzal, Santa Fe (Argentina), 1996, p. 23].

47 Son frecuentes, por ejemplo, los abusos de posicién dominante cometidos con base en la titularidad de derechos exclu-
sivos de patente. En este sentido, J. M. FERNANDEz LOPEZ en H. BayLos Corroza, Tratado de Derecho Industrial..., cit., p. 321;
y F. HERNANDEZ RoDRiGUEZ, “Cap.I1l. Prohibicion de abuso de...”, cit., pp. 137 y ss. Vid. asimismo, la sentencia del TJCE, de
5 de octubre de 1988 sobre el asunto 53/87 “Consorcio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli y Maxicar c.
Régie nationale des usines Renault” [Rec. 1988, pp. 6039 y ss.]. Como ejemplo paradigmatico de abuso de posicion dominante,
vid. la sentencia del TICE de 6 de abril de 1995, asuntos acumulados C- 241/91 Py C-242/91 P, “Radio Telefis Eireann (RTE)
e Independent Television Publications (ITP) c. Comision de las Comunidades Europeas” [Rec. 1995, pp. I-743 y ss.], en la que
aludia a la “doctrina de los recursos esenciales”. Cfi: el comentario hecho a la sentencia, en F. HERNANDEZ RODRIGUEZ, “Derecho
de autor y abuso de posicion dominante en la Union Europea. Comentario al caso “Magill TV Guide” [Radio Telefis Eireann
(RTE) e Independent Television Publications (ITP) c. Comision de las Comunidades Europeas]”, Actas de Derecho Industrial y
Derecho de Autor 16 (1994-1995), pp. 335-344. Sobre la doctrina de los activos esenciales vid. las resoluciones del TJUE sobre
los asuntos STJCE de 5 de octubre de 1988, asunto 238/87 “AB Volvo c. Erik Veng (UK) Ltd” [Rec. 1988, pp. 6232 y ss.]; STJ-
CE (Sala Quinta) de 29 de abril de 2004, asunto C-418/01 “IMS Health GmbH & Co.OHG c. NDC Health GmbH & Co. KG”
[Rec. 2004, pp. I-5069]; STPI, de 17 de septiembre de 2007, asunto T-201/04 “Microsoft Corp. c. Comision de las Comunidades
Europeas” [Rec. 2007, pp. 1I-3601 y ss.].

# La teoria de los incentivos también ha sido criticada por parte de la doctrina que considera que la innovacién no se
extinguiria de no existir la concesion de derechos de propiedad industrial. En este sentido, vid. S. SHAVELL / T. VAN YPERSELE,
“Rewards versus Intellectual Property”, The Journal of Law and Economics, Vol. 44, 1991, pp. 525-547 (540); S. SCOTCHMER,
“Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law”, The Journal of Economic Perspectives, Vol.
5, Issue 1, Winter 1991, pp. 29-41; y M. BoLbrIN / D. K. LEVINE, Against intellectual monopoly, Cambridge University Press,
USA, 2008, pp. 42 y ss. Sostiene este sector de la doctrina que la concesion de patentes no incentiva la innovacion sino que
la frena, en la medida en que la concesion de derechos exclusivos de patente propicia la discriminacion en materia de precios,
ademas de constituir una herramienta utilizada para la imposicion de barreras de entrada a nuevos competidores en el mercado.

4 J. A. GoMmEz SEGADE, Tecnologia y Derecho. Estudios..., cit., p. 74; G. GHIDINL, Profili evolutivi del diritto..., cit., p. 5.

0 Vid. Otero LastrEs cuando afirma que “cada objeto sobre el que recae uno de estos derechos de exclusiva (...) es un
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26. En sentido opuesto, y pese a lo anterior se considera que la concesion de derechos de exclu-
siva propicia la existencia de un equilibrio entre los intereses particulares del titular del derecho y los
intereses econdmico-sociales y de los consumidores. El titular de dichos derechos gozara de estimulos
para realizar nuevas inversiones en la busqueda de alternativas comerciales novedosas, a pesar de que
supongan importantes desembolsos economicos’!. La concesion de derechos exclusivos de explotacion
sobre la invencion patentada les permitird tanto recuperar las inversiones realizadas como obtener
mayores ganancias. En consecuencia, el interés general del mercado también saldra beneficiado, en la
medida en que el consumidor tendra a su alcance un elenco de productos y servicios mucho mas amplio
entre los que elegir®.

27. En definitiva, la razon ultima que lleva a la concesion de los derechos de exclusiva es el incen-
tivo a las empresas y particulares para que contintien con el desarrollo de actividades de investigacion®.
En efecto, de no concederse dicha proteccion exclusiva, el resto de competidores podrian reproducir y
comercializar libremente los resultados de la investigacion de terceros, sin soportar por ello ningtn tipo
de coste derivado del aprovechamiento de la innovacion ajena. De ser asi, se originaria una situacion
insostenible, propiciando en desinterés por parte de los investigadores a la hora de invertir tiempo y
esfuerzos en la busqueda de nuevas alternativas comerciales, puesto que, de encontrarlas, no recibirian
a cambio ningUn tipo de beneficio, ademas de no poder hacer frente, ni siquiera amortizar, los propios
costes econdmicos generados. En conclusion, cabe afirmar que la existencia de derechos de patente prote-
gidos mediante exclusiva resulta necesaria en las relaciones de mercado, en la medida en que constituyen
una garantia para la proteccion de los resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad innovadora.
Ello pone de manifiesto que, en estos casos, no tendria cabida el establecimiento de un régimen de com-
petencia plena y directa, es decir, un sistema de competencia absolutamente libre y sin restricciones®.

28. Partiendo, entonces, de la idea de que la atribucion de derechos de exclusiva cumple una
funcién pro-competitiva, habra que determinar, entonces, el alcance exacto que el ordenamiento juri-
dico otorga a los derechos exclusivos de patente. Surge, asi, un problema a la hora de determinar hasta
donde llega la proteccion conferida a este tipo de derechos y, por ende, hasta qué punto estan legitima-

bien que queda sustraido al principio de la libre empresa y, consiguientemente, al de la libre competencia”, en C. FERNANDEZ-
Novoa / J. M. OTtero LasTREs / M. J. BoTaANA AGRA, Manual de la Propiedad..., cit., p. 53. En el mismo sentido, C. A. URIBE
PieprAHITA / F. CARBAJO CAscON, “Regulacion “ex ante” y control...”, cit., p. 315; y también, O. Korstap, “Competiton Law
and Intellectual Property Rights — Outline of an Economics — Bases approach”, en J. Drext (Ed.), Research Handbook on In-
tellectual Property and Competition Law, Edward Elgar, Massachusetts, 2008, pp. 3-27 (5 y 6).

51 M. A. LeMLEY, “A New Balance between IP and Antitrust”, Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas,
Vol. 13, 2007, pp. 237-256 (248); H. Hovenkamp / M. A. LEMLEY / M. D. Janis / C. R. LesLiE, IP and Antitrust..., cit., t. 1, p. 10;
J. Drext, “Is There a “More Economic Approach” to Intellectual Property and Competition Law”, en J. DrRexL (Ed.), Research
Handbook on Intellectual Property and Competition Law, Edward Elgar, Massachusetts, 2008, pp. 27-53. Y para el estudio de
la relacion econdmica-juridica de los derechos de propiedad industrial W. M. LANDERS / R. A. POSNER, La estructura economica
del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial, Fundacion Cultural del Notariado, Madrid, 2006; R. P. MERGES, Justifying
Intellectual Property, Harvard University Press, Cambridge, 2011; y P. DraHos, 4 Philosophy of Intellectual Property, Dart-
mouth Publishing, Aldershot, 1996, entre otros.

52 A este respecto afirma Botana AGRa que existe una especie de “pacto social” entre el titular del derecho y la colectivi-
dad, que estaria representada por el poder ptiblico [en C. FERNANDEZ-NOvOA / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BOTANA AGRA, Manual
de la Propiedad..., cit., pp. 97 y 98]. Cfi: A. BErcoviTz RoDRIGUEZ-CANO, “La formacion del Derecho de la competencia”, Actas
de Derecho Industrial y Derecho de Autor 2 (1975), pp. 61-82 (65).

53 El Informe anual de la Organizaciéon Mundial del Comercio del afio 1998, en la pp. 52 y ss. anunciaba que “la proteccion
legal de los derechos de propiedad intelectual es necesaria para que las empresas innovadoras recuperen los gastos de [+D y
asi puedan dedicarse a ella”. [Disponible en: http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp s/anrep _s/anre98 s.pdf. Consultado
por ultima vez el 18.12.2017].

% G. GuipiNy, Profili evolutivi del diritto..., cit., p. 5; y, en general, C. Bonannan / H. Hovenkamp, Creation without Res-
traint. Promoting Liberty and Rivalry in Innovation, Oxford University Press, Oxford, 2011.

55 Los defensores del sistema de patentes concluyen, en este punto, que la “induccion a realizar inversiones en investiga-
ciones tecnoldgicas justifica cumplidamente la posicion privilegiada del titular de la patente y la situacion desventajosa de sus
competidores” [vid. FERNANDEZ-NOvoA en C. FERNANDEZ-NOvVoA / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BoTANA AGRA, Hacia un nuevo
sistema..., cit., p. 19]. En el mismo sentido, vid. C. FERNANDEZ-NOvVoa, “El fundamento del sistema de patentes”, Actas de
Derecho Industrial y Derecho de Autor 7 (1981), pp. 13-30.
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das ciertas actuaciones por parte de sus titulares. La determinacion de esta cuestion resulta realmente
relevante, a fin de poder definir qué comportamientos concretos, llevados a cabo por los titulares de
patentes, pueden exceder de la funcion esencial del derecho de exclusiva y, en consecuencia, constituir
restricciones injustificadas de competencia. En este sentido, la proteccion de los derechos de patente
podria traer aparejada el riesgo de otorgar una tutela desmesurada a sus titulares, con la consiguiente
afectacion del Derecho de la competencia®. La biisqueda de instrumentos que fomenten la innovacion y
el desarrollo podrian convertirse, por ejemplo, en una barrera demasiado protectora de los intereses de
empresas dominantes en detrimento de los intereses generales del mercado. Esta situacion perjudicaria a
todos los operadores intervinientes en el trafico comercial: tanto a otros competidores, que verian limi-
tada su capacidad competitiva, como a los consumidores, que, por su parte, ante la falta de competidores
verian reducida la variedad de productos entre los que escoger con el consiguiente reflejo en el sistema
de precios. Asi, estas tendencias “hiperproteccionistas” de los derechos de patente irian en contra del
principio de libre competencia®’.

29. En resumen, cabe afirmar que existe una relacion de interdependencia y de cierta comple-
mentariedad entre el Derecho de la competencia y el Derecho de patentes. En dicha relacion de com-
plementariedad, ambas ramas del ordenamiento juridico actian desde diferentes planos. De una parte,
el Derecho de patentes actiia ex ante o a priori, mediante el establecimiento de normas que constituyen
un incentivo a la innovacion y que recompensan la actividad innovadora con la concesion de un derecho
exclusivo y excluyente sobre los resultados obtenidos. Y, de otra parte, el Derecho de la competencia
actia ex post o a posteriori, como un mecanismo de intervencion externa para corregir comportamien-
tos abusivos o excesivos que puedan sustentarse sobre la posicion de privilegio legal que garantiza la
titularidad de derechos exclusivos de patente™.

VI. La relacion de complementariedad entre el Derecho de patentes y el Derecho de la competencia
1. Convivencia: manifestaciones permitidas y limitaciones ex ante del Derecho de patentes

30. La especial relacion que se produce entre los derechos de patente y el principio de libre com-
petencia evidencia la posibilidad de que surjan tensiones entre ambos. Pese a ello, a diferencia de lo que
puede pensarse en un primer momento, las legislaciones en materia de derechos de patente y de defensa
de la competencia no estan en conflicto, sino que buscan un mismo objetivo comun: el dinamismo del
mercado®. El Derecho de la competencia —en concreto, el principio de libre competencia—, junto con
el Derecho de patentes —_mediante la concesion de derechos de explotacion exclusiva— pueden consi-

56 La existencia del principio de libre competencia implica necesariamente que la concesion de derechos exclusivos de
patente ha de ser absolutamente excepcional. La razén de esta excepcionalidad radica en el hecho de que mediante la concesion
de derechos exclusivos de patente se atribuyen a sus titulares poderes restrictivos de la competencia que se hacen valer contra
los demas competidores del mercado. De este modo, los bienes sobre los que recaen los derechos de patente quedan sustraidos
del principio de libertad de empresa y, por consiguiente, de la libre competencia [en G. GHIDINI, Profili evolutivi del diritto. ..,
cit., p. 8].

57 C. Lence Reua, “El permanente conflicto entre...”, cit., p. 255 y ss., cuando afirma que “el espiritu de la libre compe-
tencia debe presidir la regulacion de estos derechos, de forma que la proteccion no se extienda mas alla de lo necesario para
alcanzar la finalidad perseguida por los mismos”. Asimismo, REICHMAN hace referencia a estas tendencias hiperproteccionistas
de los derechos de propiedad industrial como un riesgo de colapso en el sistema comercial. Es lo que el autor denomina como
“risks collapsing of its own protectionist weigth” [en J. H. Reicaman, “Charting the Collapse of the Patent- Copyright Dichoto-
my: Premises for a Restructured International Intellectual Property System”, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Vol.
13, 1995, pp. 475-520 (520)].

8 C. A. UriBt PiepraHITA / F. CARBAJIO CASCON, “Regulacion “ex ante” y control...”, cit., p. 310 y 312; M. A. LEMLEY,
“Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property”, University Chicago Law Review, Vol. 71, 2004, pp. 129-149.

5 BowMaN sostiene que tanto el Derecho de la competencia como el Derecho de la propiedad industrial poseen una misma
meta economica. No obstante, aclara que los problemas no se generan en relacion con los propdsitos perseguidos por ambas
disciplinas, sino en los efectos que producen [en W. S. Bowman, Patent and Antitrust Law, University Chicago Press, Chicago,
1973, pp. 1 a 3]. En el mismo sentido, vid. G. GHIDINI, Profili evolutivi del diritto..., cit., pp. 2 'y ss.; H. Hovexkamp / M. A. LEMLEY
/M. D. Janis / C. R. LEsLIE, IP and Antitrust..., cit., t. 1, p. 10; M. A. LEMLEY, “A New Balance between...”, cit., pp. 237 y ss.
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derarse, en principio, sistemas complementarios®. Ambos persiguen el fomento de la innovacion y el
desarrollo de las nuevas tecnologias y productos en beneficio del consumidor y del mercado, en general,
aunque a través de diferentes vias®'.

31. No obstante lo anterior, el ejercicio de los derechos exclusivos de patente, en ciertas ocasio-
nes, puede desencadenar en la realizacion de comportamientos o practicas que restrinjan injustificada-
mente el comercio o que generen efectos desfavorables en perjuicio de los demas competidores. Es por
ello, que la normativa de Derecho antitrust busca establecer una serie de reglas de juego, para que los
competidores del titular de la patente respeten las condiciones de desigualdad generadas por la conce-
sion del derecho exclusivo; pero, al mismo tiempo, también para que este tltimo permita a los demas
operadores el libre acceso al mercado. En el establecimiento de dichas normas han de tenerse en cuenta
dos extremos fundamentales: por un lado, la tutela directa del interés general del mercado y, por otro,
la defensa también directa de los intereses individuales de los titulares de los derechos de exclusiva®.

32. Asimismo, la permanente tension entre el Derecho de patentes y el Derecho de la competen-
cia exige la correcta identificacion del ambito en el que se produce el conflicto entre ambos, en la medida
en que habra que concretar el alcance de la intervencidon de las normas de defensa de la competencia,
sin desvirtuar ni anular los objetivos perseguidos por el Derecho de patentes®®. De este modo, esta dificil
relacion entre la legislacion protectora de los derechos de patente y el principio de libre competencia,
imprime la necesidad de coherencia y conexion entre ambos sistemas normativos. Se trata, en definitiva,

%" En estos términos se ha pronunciado el Informe de Investigacion de la Direccion General de la Competencia sobre el sec-
tor farmacéutico, aprobado el 8 de julio de 2009, cuando sostiene que “el fomento de la innovacion y el impulso del crecimiento
economico son objetivos comunes a las normativas en materia de propiedad industrial y de competencia. La innovacion es un
componente esencial y dindmico de una economia de mercado abierta y competitiva. Los derechos de propiedad intelectual
Sfomentan la competencia dindamica animando a las empresas a invertir en el desarrollo de productos y procesos nuevos o me-
Jjorados, y lo mismo hace la competencia, al presionar a las empresas para que innoven. Asi, tanto los derechos de propiedad
intelectual como la competencia son necesarios para fomentar la innovacion y garantizar su explotacion competitiva. Aunque la
existencia y el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual no son, en si, incompatibles con el Derecho de la competencia,
no por ello son inmunes al mismo. No obstante, ciertas practicas solo pueden constituir una infraccion en circunstancias excep-
cionales”. [Disponible en: http:/ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_es.pdf. Consultado
por tltima vez el 18.12.2017].

1" El Derecho de patentes y el Derecho de la competencia, aparentemente, son antagdnicos, pero, en realidad, se comple-
mentan. En este sentido, vid. C. LENCE REua, “El permanente conflicto entre...”, cit., p. 247, cuando afirma que el Derecho de
la competencia persigue esencialmente un objetivo de libertad econdmica, a la libre iniciativa, pero esta libertad, en ocasiones,
se encuentra coartada por la existencia de un derecho de propiedad industrial, que ejercen la funcién de barreras de entrada
para los competidores en un determinado mercado. En lo referente a la relacion de complementariedad entre el Derecho de la
competencia y el Derecho de patentes vid. K. CzaPRACKA, Intellectual property and the limits of antitrust. A comparative study
of US and EU Approaches, Edward Elgar, Cheltenham, 2009; G. A. MannE, / J. D. WriGHT (Eds.), Competition Policy and
Patent Law under Uncertainty, Cambridge University Press, USA, 2011; D. TURNER, Intellectual Property and EU Competition
Law, 2°* ed., Oxford University Press, Oxford, 2010; C. MaRrEcHAL, Concurrence et Propriété intellectuelle, Litec, Paris, 2009.
Y también, 1. KoBEer, “El papel de la Oficina Europea de Patentes ante las tensiones de la economia global: situacion actual,
desafios y perspectivas”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 21 (2000), pp. 107-117 (108), cuando afirma que “/a
promocion y la proteccion de la innovacion son objetivos prioritarios de la politica economica moderna”.

92 G. GuDINI, Profili evolutivi del diritto..., cit., p. 8.

9 J. DRexL, J., “Is There a “More...”, cit., pp. 27 y ss.; y C. A. URIBE PieprAHITA / F. CARBAIO CASCON, “Regulacion “ex
ante” y control...”, cit., p. 316, afirman que el Derecho antitrust debe actuar “como “estrella polar” del sistema de propiedad
intelectual”. GHIDINI pone de manifiesto que mediante la concesion de la patente, se incentiva la competencia basada en la in-
novacion, con lo que el otorgamiento del derecho de exclusiva careceria de sentido en un mercado sometido a la existencia de
un monopolio puro o perfecto [en G. GHIDINI, Profili evolutivi del diritto..., cit., p. 7]. En relacion a esta cuestion, surge el pro-
blema a la hora de concretar hasta donde llega la proteccion dispensada por el ordenamiento juridico a los derechos de patente.
Asimismo, impera la necesidad de evitar que otras disciplinas tutelen cuestiones que quedan bajo el ambito de actuacion de los
derechos de patente, y que funcionen como una via para sortear la normativa en materia de patentes, dando lugar a actuaciones
que puedan conllevar restricciones a la libre competencia, distintas de las que les son propias a las patentes. Al respecto, B.
ConpE GALLEGO, “El agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual: un andlisis desde la perspectiva del
comercio internacional y del derecho de la libre competencia”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 23 (2002), pp.
43-72 (49), afirma —en relacion con los contratos de licencia— que “las normas de Derecho antitrust pueden tener como unico
objeto aquellas clausulas no cubiertas por el derecho de exclusiva. Se trataria en este caso, pues, de impedir que la proteccion
territorial estipulada en el contrato de licencia se extendiera mds alla de la proteccion otorgada por el derecho de exclusiva”.
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de asegurar una correcta satisfaccion de los multiples intereses que confluyen en el mercado, atendien-
do a las peculiaridades propias de cada una de estas dos disciplinas®. Precisamente, en la busqueda
de ese equilibrio, la propia legislacion de patentes se hace eco de esta tension. Asi, la LP espafiola de
2015 regula ciertas limitaciones a priori en relacion con los derechos de patente, que inciden de forma
directa en el derecho al libre desarrollo comercial. Concretamente, se establecen ciertos limites, en aras
a preservar el interés general del mercado, como contrapunto al ejercicio de los derechos de patentes:
la limitacion temporal del derecho de exclusiva y la caducidad del derecho; la obligacion de explotar la
invencion patentada; y el agotamiento del derecho.

A) La limitacion temporal del derecho de exclusiva

33. El primero de los limites establecidos por la legislacién de patentes que incide en la libre
competencia es el relativo al establecimiento de una limitacion temporal del ejercicio del derecho. El
derecho de patente se concede durante un periodo de tiempo concreto de veinte afios improrrogables,
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud®. Transcurrido dicho periodo de tiempo, el
derecho de exclusiva caduca.

34. El bien inmaterial protegido por el derecho de exclusiva pasa, asi, a formar parte del dominio
publico, como medida de defensa del interés publico general. Consecuentemente, la caducidad del dere-
cho coadyuva a elevar el nivel tecnologico del territorio en el que el derecho ha desplegado sus efectos®.
Sin embargo, a pesar de que el derecho se extinga, permanece el derecho moral del antiguo titular sobre
el bien inmaterial que fue objeto de proteccion®’.

B) La obligacion de explotar la invencién patentada

35. En segundo lugar, se establece otro limite como contrapartida al privilegio exclusivo otorga-
do al inventor con la concesion de la patente, consistente en la obligacion de explotar el bien inmaterial
del que es titular, como una medida necesaria para la satisfaccion del interés publico®. La concesion de
un derecho de patente, con los perjuicios que ello conlleva para el resto de competidores y que soporta
la generalidad del mercado, solamente estard justificada en la medida en que el titular explote comer-
cialmente su derecho.

36. A contrario sensu, de no llevarse a cabo dicha explotacion, no se justifica la concesion del
derecho exclusivo, ni tampoco la concesion de una posicion privilegiada para competir en el mercado.
Si el titular no explota su derecho, en cierto modo, podria estar poniendo de manifiesto que la concesion
de la patente es innecesaria, y por lo tanto, cabria incluso pensar que podria estar renunciando de manera
implicita a su derecho de exclusiva®. La negativa injustificada a cumplir con esta obligacion se traduce

% OMPI, “La competencia y las patentes” [Disponible en: http://www.wipo.int/patent- law/es/developments/competition.
html. Consultado por tltima vez el 18.12.2017].

% El articulo 58 de la LP de 2015 dispone, asimismo, que la patente empezara a producir efectos “desde el dia en que
se publica la mencion de que ha sido concedida”. Tal y como pone de manifiesto GOMEZ SEGADE, en términos generales, la
duracion de los periodos de proteccion de los derechos de propiedad industrial se conceden en proporcion a que el efecto blo-
queador que estos producen sobre la libre competencia sea mas o menos grave [en J. A. GOMEZ SEGADE, Tecnologia y Derecho.
Estudios..., cit., p. 112].

% BotaNa AGRa en C. FERNANDEZ-NOvoa / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BoTaNA AGRA, Hacia un nuevo sistema. .. cit., pp.
190 y ss.

7 El derecho moral del inventor, en el caso del Derecho de patentes, constituye un derecho personalisimo y, como tal,
sobrevive después de transcurrida la vida legal de la patente, incluso, después de la muerte del inventor. Este derecho moral
encuentra su fundamento en el articulo 10 de la Constitucion Espafiola, que consagra el “/ibre desarrollo de la personalidad”.
Vid. en este sentido, GOMEz SEGADE en C. FERNANDEZ-NOvVOA / J. A. GOMEZ SEGADE, La modernizacion del Derecho espariol de
patentes, Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 132 y ss.

% El articulo 90 de la LP de 2015 dispone la obligacion del titular de la patente de explotar la invencion protegida, ya sea
por si mismo o por persona autorizada por €él.

% Asi lo ha puesto de manifiesto J. A. GOMEz SEGADE, Tecnologia y Derecho. Estudios..., cit., p. 113, al sostener que si

Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2018), Vol. 10, N° 1, pp. 372-393 386
ISSN 1989-4570 - www.uc3m.es/cdt - DOI: https://doi.org/10.20318/cdt.2018.4126


https://doi.org/10.20318/cdt.2018.4126

MIRIAM MARTINEZ PEREZ Derecho de patentes versus derecho de defensa de la competencia en la Union Europea...

en un incumplimiento de las obligaciones conferidas al titular, que podra llevar aparejada la caducidad
del derecho de exclusiva™.

37. Asimismo, en determinados casos, el incumplimiento de la obligacidon de explotar podria ser
la causa de la constitucion forzosa de relaciones juridicas, esto es, la concesion de licencias obligato-
rias’!. Mediante la preceptiva intervencion de los organismos publico-administrativos que corresponda,
se conminara al titular del derecho de patente a la concesion de licencias obligatorias en los supuestos
que expresamente contemple la Ley. De este modo, se abre la posibilidad de que terceros puedan explo-
tar el derecho protegido mediante exclusiva’.

C) El agotamiento del derecho

38. Y por ultimo, otra de las limitaciones propias del Derecho de patentes que incide en el De-
recho de la competencia es el denominado agotamiento del derecho. Se entiende por agotamiento del
derecho “la extincion del derecho de exclusiva en relacion con el objeto material en que se plasma un
bien inmaterial, provocada por la introduccion en el comercio de dicho objeto con el consentimiento
del titular del derecho de exclusiva™”. La introduccion en el comercio del objeto producido a raiz de la
explotacion del bien inmaterial protegido por el derecho de exclusiva es lo que se denomina como “pri-
mera comercializacion™. De este modo, el principio del agotamiento del derecho se halla intimamente

el titular no explota esta demostrando palmariamente que el derecho exclusivo concedido es innecesario y que, por lo tanto,
implicitamente el titular esta renunciando a su derecho de exclusiva. Respecto a la obligacion de explotar la invencion paten-
tada, el TJCE en su sentencia de 18 de febrero de 1992, sobre el asunto C-30/90, “Comision de las Comunidades Europeas c.
Reino Unido” [Rec. 1992, pp. I-829 y ss.], apuntaba que la obligacion de explotar no puede ceiiirse al territorio de un Estado,
sino que tiene que ponerse en relacion con todo el territorio de la Union Europea. En el apartado 28 afirma que “si bien la
sancion de la falta o de la insuficiencia de explotacion de la patente puede considerarse como la contrapartida necesaria de
la exclusividad territorial conferida por la patente, no existe, en cambio, ninguna razon relacionada con el objeto especifico
de la patente que justifique la discriminacion efectuada por las disposiciones controvertidas entre la explotacion de la pa-
tente en forma de produccion en el territorio nacional y la explotacion mediante importaciones procedentes del territorio de
otros Estados miembros”. Téngase en cuenta que después de la aprobacion del ADPIC, esta obligacion se extiende a todos los
miembros de la OMC.

7 El articulo 108, en su apartado 1° LP de 2015, establece las causas que pueden provocar la caducidad de la patente.
Como una de dichas causas, se hace referencia al incumplimiento de la obligacion de explotar prevista en el Titulo IX, Capitulo
primero de la propia Ley [cf: el articulo 90 LP de 2015].

"I La figura de la licencia obligatoria se introdujo, entre otras razones, para evitar la drastica sancién que supone la cadu-
cidad del derecho y que provoca la pérdida de la exclusiva por su titular. Vid. en este sentido, A. BErcoviTZ-RODRIGUEZ CANO,
“Notas sobre las licencias obligatorias de patentes”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 20 (1999), pp. 55-64.

72 El articulo 86 LP de 1986 disponia que procedia a la concesién de licencias obligatorias sobre una determinada patente
cuando quede acreditada la falta o insuficiencia de explotacion de la invencion patentada. Asimismo, establecia, otros tres su-
puestos en los que también procedia a dicha concesion: necesidad de la exportacion; dependencia entre patentes, o entre paten-
tes y derechos de obtencion vegetal; y la existencia de motivos de interés publico para la concesion. En la actualidad, la nueva
LP de 2015 regula nuevos supuestos de concesion de licencias obligatorias; uno de ellos, precisamente, para poner remedio a
précticas anticompetitivas [cf#: los articulos 91 a 96 LP de 2015].

3 Asi lo ha puesto de manifiesto GOMEZ SEGADE, en su obra Tecnologia y Derecho. Estudios..., cit., p. 116. La jurispruden-
cia de la Union Europea recepciond este principio del agotamiento del derecho [vid. STICE, de 31 de octubre de 1974, asunto
C-15/74 “Centrafarm BV y Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc.” [Rec. 1974, pp. 1147 y ss.]; STICE, de 14 de julio de 1981,
asunto C-187/80 “Merck & Co. Inc. c. Stephar BV y Petrus Stephanus Exler” [Rec. 1981, pp. 2063 y ss.]; y STICE, de 9 de
julio de 1985, asunto C-19/84, “Pharmon BV c. Hoechst AG” [Rec. 1985, pp. 2281 y ss.]; entre otras]. En consecuencia, se in-
corporo en la legislacion espafiola de patentes. Cfi: a este respecto el articulo 61, apartado 2° LP de 2015 —articulo 52, apartado
2° LP de 1986— consagra el principio del agotamiento al disponer que los derechos conferidos por la patente no se extienden a
los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio
Econdémico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento a menos que existan motivos legitimos que justifiquen
que el titular de la patente se oponga a la comercializacion ulterior del producto. Vid. también a este respecto, la STJICE, de 8 de
junio de 1971, sobre el asunto 78/70 “Deutsche Grammophon GmbH c. Metro-SB-Grossmarke GmbH & Co” [Rec. 1971, pp.
487 y ss.]; y el comentario hecho a la sentencia en J. MAssaGUER FUENTES, Mercado Comun y Patente Nacional (agotamiento
comunitario y proteccion territorial absoluta), Libreria Bosch, Barcelona, 1989, pp. 165 y ss.

7% MasSAGUER FUENTEs define “primera comercializacion” como “la enajenacion que efectiia el titular, o un tercero con su
consentimiento, a favor de un distribuidor o licenciatario unicamente legitimado para revender los productos protegidos en
un determinado territorio” [en J. MassAGUER FUENTES, Los efectos de la patente en el comercio internacional, Libreria Bosch,
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ligado con el fundamento del derecho subjetivo que recae sobre el bien inmaterial, en la medida en que,
de no haberse establecido dicho principio, el titular podria controlar la circulacion de los productos o
servicios introducidos en el mercado al amparo del derecho de propiedad industrial, convirtiendo asi
tales derechos en mecanismos para limitar la libre competencia”. De este modo, el agotamiento del
derecho, se erige como una garantia de la salvaguarda de los intereses del libre comercio’. Careceria
de sentido entender que se produce una violacion del derecho exclusivo una vez que el bien o servicio
haya sido puesto en el comercio con el previo consentimiento del titular”’. Con ello, se pretende limitar
el excesivo margen de maniobra del que podrian llegar a gozar los titulares de los derechos de patente’.

39. El principio del agotamiento y, por ende, el ejercicio de los derechos exclusivos que confiere
la patente, se encuentra intimamente relacionado con el principio de territorialidad. En otras palabras,
el alcance territorial del agotamiento variara, en funcion de si se refiere a un agotamiento cuyos efectos
se circunscriben al Espacio Economico Europeo o a un agotamiento internacional”. Asi, la proteccion
conferida al titular del derecho de exclusiva no se extiende de forma ilimitada en el espacio, sino que el
ius prohibendi queda circunscrito por el principio de territorialidad, en virtud del cual la proteccion pro-
curada por los derechos de propiedad industrial solamente abarcara, en principio, el territorio del Estado
que lo haya concedido®. Asimismo, la proteccion territorial que las partes puedan acordar, por ejemplo,
en la concesion de un contrato de licencia, serd valida tnica y exclusivamente en la medida en que ésta
no sobrepase los limites establecidos por la normativa interna de Derecho de defensa de la competencia
del Estado de que se trate, como garantia y salvaguarda del libre comercio. En contrapartida, dicha pro-
teccion no podra concederse con un alcance territorialmente ilimitado®'.

Barcelona, 1989, pp. 211 y ss.]. Y también, J. MAssAGUER FUENTES, “De nuevo sobre el agotamiento comunitario del derecho
de patente nacional (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 5 de diciembre de
1996, asuntos acumulados C-267/95 y C-268/95, "Merck & Co. Inc. et alli c. Prime”, Actas de Derecho Industrial y Derecho
de Autor 17 (1996), pp. 313-328; A. Garcia VipaL, “El alcance territorial del agotamiento del Derecho de marca en la reciente
jurisprudencia del TICE [Comentario a las SS del TJCE de 16 de julio de 1998 (Silhouette) y 1 de julio de 1999 (Sebago)]”,
Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 20 (1999), pp. 567-592; G. ScHRICKER, “Reflexiones sobre el agotamiento en
el derecho sobre los bienes inmateriales”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 20 (1999), pp. 347-358.

5 GOMEZz SEGADE sostiene que, dada la peculiaridad de los bienes inmateriales protegidos por los derechos de propiedad
industrial, el agotamiento s6lo afecta a los bienes materiales sobre los que se manifiesta el bien inmaterial, y aunque significa
una limitacion intrinseca de los efectos de los derechos de propiedad industrial, ello no afecta a su existencia [en J. A. GOMEZ
SEGADE, Tecnologia y Derecho. Estudios..., cit., p. 115].

76 B. ConpE GALLEGO, B., “El agotamiento de los...”, cit., pp. 43 y ss.

77 La exigencia legal del “previo consentimiento del titular” implica que el agotamiento s6lo se producira cuando el pro-
ducto o servicio, haya sido puesto en el mercado por el propio titular o por un tercero, al que el titular haya prestado su con-
sentimiento previamente. Tanto es asi que, no tendra lugar dicho efecto cuando el producto se ponga a disposicién comercial
bajo el amparo de una licencia obligatoria. Asi lo ha declarado la STICE, de 9 de julio de 1985, asunto C-19/84, “Pharmon BV
c. Hoechst AG” [Rec. 1985, pp. 2281 y ss.], concretamente en el apartado 20. En el mismo sentido, vid. Botana AGra en C.
FERNANDEZ-NOvOA / J. M. OTERO LASTRES / M. J. BoTANA AGRA, Manual de la Propiedad..., cit., p. 170].

78 J. MASSAGUER FUENTES, Los efectos de la..., cit., pp. 197 y ss.

7 Sobre los distintos alcances del principio de agotamiento en relacion con los derechos exclusivos de marca, vid. A.
Garcia VipaL, “El alcance territorial del...”, cit., pp. 568 y ss., a propo6sito de la doctrina del TJUE sobre el rechazo del agota-
miento internacional en la STICE, de 16 de julio de 1998, asunto C-355/96, “Silhouette International Schmied GmbH & Co.
KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH” [Rec. 1998, pp. I-4799 y ss.] y la STICE, de 1 de julio de 1999, asunto C-173/98,
“Sebago Inc. y Ancienne Maison Dubois & Fils SA contra G-B Unic SA” [Rec. 1999, pp. I-4103). Y también, A. Garcia VDAL,
“La imposibilidad de aplicar el principio del agotamiento internacional del derecho de marca [Anotacion a la Sentencia de la
Audiencia Provincial de las Islas Baleares (Seccion 3%) de 12 de mayo de 2003]”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de
Autor 24 (2003), pp. 639- 647.

80" J. MassaGUER FUENTES, Los efectos de la..., cit., p. 69. En el territorio de la Unién Europea, el agotamiento queda cir-
cunscrito al ambito del espacio econémico europeo por razones y por objetivos propios de la politica de integracion transnacio-
nal de mercados y, en particular, por las exigencias propias del principio de libre circulacién de mercancias, servicios y capitales
propio de los mercados de los Estados miembros, asi como, por las exigencias propias de la implantacion de condiciones de
competencia homogéneas en estos mercados [en J. MassaGUER FUENTEs, “El contenido y alcance del derecho de patente”, en
Homenaje al profesor D. Rodrigo Uria Gonzdlez en el centenario de su nacimiento, nimero extraordinario-2006, pp. 173-187
(181 y ss.) [Disponible en: http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1632/documento/art12.pdf?id=2158. Consultado
por ultima vez el 18.12.2017].

81 B. ConpE GALLEGO, “El agotamiento de los...”, cit., p. 49.

Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2018), Vol. 10, N° 1, pp. 372-393 388
ISSN 1989-4570 - www.uc3m.es/cdt - DOI: https://doi.org/10.20318/cdt.2018.4126


https://doi.org/10.20318/cdt.2018.4126
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1632/documento/art12.pdf?id=2158

MIRIAM MARTINEZ PEREZ Derecho de patentes versus derecho de defensa de la competencia en la Union Europea...

2. Conflictos: intervencion ex post del Derecho de la competencia

40. En relacién con lo dicho hasta el momento y tal y como se afirmé con anterioridad, la conce-
sion de derechos de patente supone, en si misma, una limitacion de la libre competencia. En consecuen-
cia, la existencia de un derecho de patente y el ejercicio de dicho derecho frente a terceros, abre una via
de actuacion del Derecho de la competencia para regular y garantizar el adecuado ejercicio del derecho
de exclusiva®. Asi, por ejemplo, el poder de mercado, o incluso la posicion de dominio, que una patente
podria llegar a conferir a su titular, podria suponer también un perjuicio para los demés competidores
que actuan en el mercado®. De este modo, el Derecho de la competencia podria tener que actuar como
un correctivo a posteriori, esto es, una vez que, sobre la base de una patente concedida, se ha cometido
un hecho anticompetitivo, derivado del ejercicio abusivo de dicho derecho®.

41. No obstante, cabe advertir que solamente se limitara el ejercicio de los derechos de patente
cuando exceda de la funcion esencial de la exclusividad, propiciando la existencia de conductas anti-
competitivas. En este sentido, se considera que el ejercicio de un derecho de patente excede de los limi-
tes de la exclusiva, cuando las actuaciones comerciales desarrolladas por el titular vayan mas alla de lo
estrictamente necesario para lograr una remuneracion satisfactoria que permita fomentar y mantener el
estimulo de la actividad innovadora, para la creacion de nuevos productos o procedimientos®.

42. De este modo, conviene destacar, a modo genérico, como uno de los uno de los campos mas
prolijos en relacion con la comision de abusos competenciales sobre la base de derechos exclusivos de
patente, el ambito relativo a los contratos de licencia, que pueden caer bajo el ambito de aplicacion del
articulo 101 o 102 del TFUE, aunque no es el tnico sector en el que se realizan conductas de caracter
anticompetitivo. En concreto, se producen con relativa frecuencia dos tipos de situaciones conflictivas:
la primera viene dada por la inclusion en los propios contratos de clausulas restrictivas de la compe-
tencia; y la segunda, por la negativa injustificada a la concesion de dichos contratos. Aunque, cierto es
que éstas no son las tnicas conductas anticompetitivas desarrolladas en relacion con la conclusion de
contratos de licencia®.

43. Por lo que se refiere al primero de los problemas, esto es, el relativo a la introduccion en los
contratos de licencia de clausulas de contenido anticompetitivo, conviene tener presente la regulacion
contenida en el Reglamento (UE) num. 316/2014 de la Comision, de 21 de marzo de 2014, relativo a la
aplicacion del apartado 3 del articulo 101 del TFUE a determinadas categorias de acuerdos de transfe-
rencia de tecnologia, en lo sucesivo, RECATT?®. Se entiende en relacion con este punto que, en términos

82 M. CuerpO MR, “La economia de los derechos de propiedad intelectual y la defensa de la competencia: una aproxima-
cidén empirica a algunos aspectos de su gestion en Espafa”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 30 (2009-2010),
pags. 183-209 (186).

8 Leuman afirmaba que conceder derechos de exclusiva suponia admitir restricciones de la competencia para fomentar la
competencia: “industrial property rights may be viewed as competitive restrictions which can actively serve the advancement of
competition in a modern industrial society” [en LEnMAN, M., “The Theory of Property Rights and the Protection of Intellectual
and Industrial Property”, International Review of Industrial Property and Competition Law, 1985, pp. 525-540 (526)]. Vid.
también, en este sentido, A. RONCERO SANCHEZ, El contrato de licencia de marca, Civitas, Madrid, 1999, pp. 310y ss.

8 Gomez SeGapk diferencia dos tipos de limitaciones de la competencia. Las “medidas limitativas de la competencia”,
mediante las cuales se realiza un control a priori de la competencia, estableciendo una serie de prohibiciones y sus respectivas
excepciones; y, las “limitaciones de la competencia” como mecanismo de represion de los abusos cometidos por las empresas
en posicion de dominio, estableciendo un control a posteriori [en J. A. GOMEzZ SEGADE, ‘“Panoramica del Derecho de...”, cit., p.
72; y también, en el mismo sentido, C. LENCE Reua, “El permanente conflicto entre...”, cit., p. 257].

85 Afirma Conpe GALLEGO que un comportamiento que exceda el dmbito del ius prohibendi, en 1la mayor parte de los casos,
constituira una restriccion injustificada de la competencia [en B. Conpe GaLLEGO, “El agotamiento de los...”, cit., p. 49].

8 F. Garcia CACHAFEIRO, “Negativa unilateral a conceder licencias sobre derechos de propiedad intelectual en el Derecho
antitrust norteamericano (Comentario a las resoluciones de la Federal Trade Commission y a las sentencias recaidas en el caso
Intel)”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 20 (1999), pp. 547-566 (548 y ss.).

87 Reglamento (UE) nim. 316/2014 de la Comision, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicacién del apartado 3 del
articulo 101 del TFUE a determinadas categorias de acuerdos de transferencia de tecnologia [DOUE ntim. L 93/17, de 28 de
marzo de 2014].
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generales, es posible declarar incompatibles con las normas de antitrust todas aquellas clausulas de los
contratos de licencia que tengan por objeto o efecto la restriccion del comercio®®. Destacan, por ejemplo,
aquellos supuestos en los que los conflictos de caracter anticompetitivo podrian producirse a raiz de la
inclusion en contratos de licencia de clausulas prohibitivas de la realizacidon de exportaciones y, sobre
todo, de importaciones paralelas®. Concretamente, el problema se plantea cuando se establecen clau-
sulas de prohibicion de importaciones paralelas y el agotamiento excede del territorio de la Uniéon Eu-
ropea, esto es, tiene ambito internacional®. Para este supuesto concreto, se ha considerado, en términos
generales, que la imposicion de este tipo de clausulas prohibitivas de importaciones paralelas podria ser
constitutiva de un ilicito concurrencial cuando el agotamiento es internacional®'. De ser asi, el titular del
derecho no podria hacer uso de su derecho exclusivo para oponerse a dichas importaciones®.

44. En otro orden de cosas, el segundo supuesto conflictivo se produce por infraccion de las nor-
mas de antitrust como consecuencia de la negativa injustificada a conceder licencias. Cabe precisar que,
en principio, la negativa a licenciar no supone necesariamente una violacion del Derecho de defensa de
la competencia. El titular de un derecho de patente no esta obligado a compartir el ejercicio de su dere-
cho con ninglin otro tercero interesado. De modo que, libremente, puede decidir que llevara a término
la explotacion de la patente él mismo, sin necesidad de concluir para ello ninglin contrato de licencia®.

45. Esta misma regla rige, igualmente, para el caso en el que el titular de la patente goce de
una posicion dominante en el mercado, generada como consecuencia de la titularidad de dicho derecho
exclusivo. La mera posesion de una posicion de dominio adquirida a raiz de la titularidad de un derecho
de exclusiva no presenta ningun atisbo de antijuridicidad®. Sin embargo, la utilizacién de determinadas

8 B. Conpe GALLEGO, “El agotamiento de los...”, cit., p. 48.

% La OMPI define las importaciones paralelas como la importacion de productos fuera de los canales de distribucion negocia-
dos contractualmente por el fabricante [vid. OMPI, “El agotamiento de los derechos a escala internacional”. Disponible en: http://
WWW.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international exhaustion.htm. Consultado por tltima vez el 18.12.2017]. Un sector es-
pecialmente problematico en relacion con el comercio paralelo es el relativo a la industria farmacéutica. Para un analisis de los
pormenores relacionados con esta cuestion en el comercio paralelo de medicamentos vid. A. Garcia VipaL, “El comercio paralelo
de medicamentos”, Cuadernos de Derecho Transnacional, octubre 2013, Vol. 5, nim. 2, pp. 315-334.

%0 La jurisprudencia de la Unién Europea desarroll6 el principio de agotamiento dentro del Espacio Econémico Europeo,
pero recordemos que el articulo 6 del ADPIC no se pronuncia acerca del agotamiento, por lo que la doctrina ha considerado
que dicha norma deja a la eleccion de los Estados miembros el principio de agotamiento que estimen conveniente: nacional o
internacional. El agotamiento nacional no permite al titular del derecho de patente controlar la explotacion comercial de pro-
ductos puestos en el mercado nacional por dicho titular o con su consentimiento. Sin embargo, podria oponerse a la importacion
de productos originales comercializados en el extranjero. En cambio, el agotamiento internacional implica que los derechos de
propiedad industrial se agotan una vez que el producto ha sido puesto a disposicion comercial por el titular o con su consen-
timiento en cualquier parte del mundo. Vid. en este sentido, A. Garcia VipaL, “El alcance territorial del...”, cit., pp. 567 y ss.

1 Por el contrario, si el agotamiento quedase circunscrito al Espacio Econémico Europeo, dichas cldusulas no serfan restric-
tivas de la competencia, puesto que el titular del derecho todavia estaria legitimado para oponerse a las importaciones de paises
extracomunitarios [J. A. GOMEz SEGADE, Tecnologia y Derecho. Estudios ..., cit., p. 115]. Para ver los requisitos a tener en cuenta
a la hora de establecer el agotamiento internacional del derecho vid. B. ConpE GALLEGO, “El agotamiento de los...”, cit., p. 67.

92 A. Garcia VDAL, A., “El alcance territorial del...”, cit., p. 590. En relacion con el agotamiento internacional respecto
del derecho de marcas afirma que “de este modo, se imposibilitaria que el titular de la marca prohibiese las importaciones
paralelas, lo cual lleva, necesariamente, al agotamiento internacional”.

% M. M. MaroNo GARGALLO, “La negativa injustificada a la concesion de licencias de patentes farmacéuticas”, en A. Gar-
cia VipaL (Dir.), Patentes farmacéuticas y Derecho de la competencia, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, pp. 101-129; y
F. Garcia CACHAFEIRO, “Negativa unilateral a conceder...”, cit., p. 563.

%4 Asi lo ha puesto de manifiesto el TJUE en reiterada jurisprudencia [vid. al respecto apartado 65 de la STICE, de 14 de
febrero de 1978, asunto C-27/76 “United Brands Company, United Brands Continental BV ¢. Comision de las Comunidades
Europeas” [Rec. 1978, pp. 207 y ss.]; y la STICE, de 13 de febrero de 1979, asunto 85/76, “Hoffman-La Roche & Co. AG c.
Comision de las Comunidades Europeas” [Rec. 1979, pp. 461 y ss.], apartados 38 y 39, entre otras]. También la jurisprudencia
norteamericana recoge esta idea. Asi, en el asunto “SMC Corporation v. Xerox Corporation” (201 U.S.P.Q. 288), en el que
recayod sentencia el 12 de marzo de 1981 el Tribunal de Apelacion del 2° Circuito norteamericano declaré que si una patente
se habia adquirido de forma licita, el ejercicio subsiguiente de ese derecho no podia provocar responsabilidad en el plano del
Derecho antitrust. El Tribunal entendié que este derecho exclusivo permitia, precisamente, establecer un equilibrio adecuado
entre los intereses objeto de proteccion de ambas ramas normativas [vid. el comentario hecho a la sentencia en C. FERNANDEZ-
Novoa, “La jurisprudencia norteamericana se esfuerza por armonizar el Derecho “Antitrust” con el Derecho de patentes”, Actas
de Derecho Industrial y Derecho de Autor 8 (1982), pp. 443-445].
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tacticas excluyentes por parte de un titular de patentes, con la intencion de prevalerse de su poder o po-
sicion de dominio en el mercado, ha de ser objeto de supervision por las normas de Derecho antitrust.
En relacion con esto, podra atribuirse la condicion de ilicito competencial a la negativa injustificada de
concesion de licencias, cuando ésta se realice con la finalidad de mantener una situacidén de posicion
de dominio en el mercado y esté orientada a la exclusion de terceros competidores de dicho mercado.
Este tipo de conductas ocasionan un perjuicio, no s6lo a competidores concretos con los que el titular
en posicion dominante se haya negado a contratar, sino también al interés del mercado en su conjunto®.

46. El TJUE cuenta con un cuerpo jurisprudencial bastante amplio en relacion con la problema-
tica relativa a la negativa injustificada a licenciar, en el que se establecen una serie de requisitos de ca-
racter cumulativo, que han de concurrir para determinar cuando una negativa a la concesion de licencias
puede resultar abusiva®. La apreciacion por parte de los Tribunales del caracter abusivo de una negativa
a licenciar podria desencadenar en la imposicion licencias obligatorias®. Algiin sector doctrinal se ha
manifestado contrario a la concesion de licencias obligatorias. Asi, se ha considerado que éstas reducen
los incentivos a la innovacion para los cuales se concedid el derecho de exclusiva del que traen causa®.
Respecto de este parecer, debe de tenerse en cuenta que, en determinados supuestos, el no otorgamiento
de licencias obligatorias podria conllevar la exclusion de todos los competidores del mercado, con el
consecuente perjuicio que esto produciria para los consumidores, que verian mermadas las posibilidades
de adquisicion de dicho bien o servicio®.

47. Ademas de las cuestiones analizadas, la titularidad de derechos exclusivos de patente, puede
ser utilizada de muy diversas formas para la realizacion de practicas restrictivas de la competencia. Des-
tacan los usos defensivos y los usos ofensivos de los derechos de patente, como practicas constitutivas
de abusos competenciales, que seran objeto de analisis en el siguiente apartado.

V. Abusos competenciales cometidos sobre la base de un derecho exclusivo de patente: el fendmeno
de los patent thickets y los patent trolls

48. El elevado grado de competencia existente a dia de hoy en determinados sectores comerciales,
propicia que las empresas desarrollen nuevas estrategias competitivas encaminadas a dilatar y prolongar

% F. Garcia CACHAFEIRO, “Negativa unilateral a conceder...”, cit., p. 563, en relacion con la sucesion de litigios por parte
de la empresa norteamericana “Intel”, relativos a la violacion de la normativa antitrust por haberse negado a la negativa de
Intel a suministrar informacion sobre su tecnologia a otros competidores [vid. Complaint no. 9288, Intel. Disponible en: https://
www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/1999/03/intelfin.cmp__0.htm. Consultado por ultima vez el 18.12.2017].

% Vid. por ejemplo, STICE de 29 de abril de 2004, asunto C-418/01, “IMS Health GmbH & Co. OHG c. NDC Health GmbH
& Co. KG” [Rec. 2004, pp. I-5039 y ss.]. Vid. el comentario a la sentencia, en B. CoNDE GALLEGO, “La negativa unilateral de una
empresa en posicion de dominio a conceder una licencia para la utilizacion de un derecho de propiedad intelectual [Comentario
a la Sentencia del TJCE de 29 de abril de 2004, asunto C-418/01, “IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co.
Kg”1”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 24 (2003), pp. 465-484. Vid. también, respecto de esta misma cuestion
F. HERNANDEZ RoDRIGUEZ, “Derecho de autor y...”, cit., pp. 335 y ss. Vid. STICE, de 5 de octubre de 1988 sobre el asunto 53/87
“Consorcio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli y Maxicar c. Régie nationale des usines Renault” [Rec.
1988, pp. 6039 y ss.]; STICE de 6 de abril de 1995, asuntos acumulados C- 241/91 Py C-242/91 P, “Radio Telefis Eireann (RTE)
e Independent Television Publications (ITP) c. Comision de las Comunidades Europeas” [Rec. 1995, pp. I-743 y ss.]; STJCE de
5 de octubre de 1988, asunto 238/87 “AB Volvo c. Erik Veng (UK) Ltd” [Rec. 1988, pp. 6232 y ss.]; STPL, de 17 de septiembre
de 2007, asunto T-201/04 “Microsoft Corp. c. Comision de las Comunidades Europeas” [Rec. 2007, pp. 1I-3601 y ss.]. Para un
analisis de la jurisprudencia citada vid. C. AHLBORN / D. S. Evans / J. PabiLra, “The Logic & Limits of the “Excepcional Circum-
stances Test” in Magill and IMS Health”, Fordham International Law Journal, Vol. 28, No. 4, pp. 1109-1156.

97 Cfr. articulos 91 y ss. LP de 2015 que establecen el régimen de concesion de las licencias obligatorias.

% Asi lo reconoce, por ejemplo, B. CoNDE GALLEGO, “La negativa unilateral de...”, cit., pp. 480 y ss.

% No cabe duda que las razones que llevan a la concesién de licencias obligatorias responden, en parte, al reconocimiento
de un beneficio en favor de los consumidores. De hecho, la jurisprudencia de la Unién Europea viene exigiendo la existencia
de una demanda potencial no satisfecha por parte de los consumidores ante un producto o servicio que goza de la proteccion
conferida por los derechos de exclusiva. Vid. caso “Magill”, STJCE de 6 de abril de 1995, asuntos acumulados C-241/91 Py
C-242/91 P, “Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications (ITP) c¢. Comision de las Comunidades Euro-
peas” [Rec. 1995, pp. I-743 y ss.].
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el ciclo vital de los derechos exclusivos de patente de los que son titulares y que les otorgan una cierta
posicion de privilegio en el mercado. En este sentido, los patent thickets y los patent trolls, se presentan
como dos de las practicas anticompetitivas mas novedosas y, ademas, unas de las que experimentan un
mayor auge en la actualidad. Ambas persiguen un mismo objetivo: la imposicion de barreras de entrada
en el mercado a competidores, en aras de fortalecer su posicion privilegiada, derivada de la titularidad de
derechos exclusivos de patente. Asi, aunque puede decirse que el primer fendémeno —los patent thickets—
constituye la antesala del segundo —los patent trolls—, la doctrina ha estudiado ambas figuras por separado.

49. De las distintas clasificaciones que se han hecho de las diferentes estrategias anticompeti-
tivas, sirve a este proposito la que distingue, de una parte, las conductas defensivas —‘defensive paten-
ting”—y, de otra, las conductas ofensivas —“blocking patents”—'%.

1. Los usos defensivos de los derechos de patente: los patent thickets

50. Las estrategias defensivas son aquellas actuaciones encaminadas a construir una densa ma-
rafia de patentes, mediante la creacion de diferentes “capas de defensa'*'. De este modo, cuanto mayor
sea la densidad de la marafna, mas complicado resultara para los competidores encontrar la forma de
innovar sin que ello suponga la infraccion de alguna de las patentes que conforman la marafia. Este es,
precisamente, el caso de los patent thickets. La estrategia se basa en construir una marafia de patentes
alrededor de una misma patente base. La creacion de la marafia de patentes se desarrolla antes de la en-
trada de los competidores en el mercado. Con lo que, en otras palabras, se construyen barreras de entrada
a priori, para obstaculizar la entrada de terceros competidores en el sector comercial concreto afectado
por el thicket. Cada patente constituye un derecho o un impedimento mas que los competidores deberan
sortear para acceder al sector tecnologico protegido —o, mas bien bloqueado— por el thicket'.

51. La definicién mas elemental de patent thicket es la que hace referencia a una multitud de
patentes que protegen a un tnico producto o tecnologia!®. Sin embargo, esta definicion es del todo in-
suficiente en orden a determinar el eventual cardcter anticompetitivo de la figura; pues el hecho de que
un mismo producto o tecnologia se encuentre protegido por un conjunto de patentes, puede responder
simplemente al devenir normal del desarrollo de un proceso de innovacion dentro de un mismo sector
tecnologico, sin que ello deba ser tachado de conducta anticompetitiva'™.

52. Arrojan un poco mas de luz a esta cuestion las diferentes definiciones de patent thicket ofre-
cidas por la doctrina. No obstante, la definicion de patent thicket mayoritariamente aceptada es la que
los define como un conjunto de derechos de patente superpuestos, que obliga a aquellos que busquen
comercializar nuevas tecnologias a la obtencion de multiples acuerdos de licencia!®,

100 M. P. PuiLiep, Intellectual Property Related Generic Defense Strategies in the European Pharmaceutical Market, No-
mos, Munich, 2010, pp. 47 y ss.; H. ULLRICH, “Strategic patenting by the pharmaceutical industry: towards a concept of abusive
practices of protection”, en J. Drexr / N. LeE (Eds.), Pharmaceutical Innovation, Competition and Patent Law. A Trilateral
Perspective, Edward Elgar, Massachusetts, 2013, pp. 241-272 (248); y USFTC, “To Promote Innovation: The Proper Balance
of Competition and Patent Law and Policy”, October 2003, Chap. 3, p. 33 [Disponible en: www.ftc.gov/sites/default/files/
documents/reports/promote-innovation-proper-balance-competition-and-patent-law-and-policy/innovationrpt.pdf. Consultado
por ultima vez el 18.12.2017].

101 Comision EuropEa, “Informe Final sobre el Sector Farmacéutico”, de 8 de julio de 2009, apartado 476, p. 184; y M. P.
PuiLipp, Intellectual Property Related Generic..., cit., p. 52.

102 M. MarTinNez PRz, “Los patent thickets y los patent trolls: anélisis desde la perspectiva europea”, en A. GARCia VIDAL
(Dir.), Patentes farmacéuticas y Derecho de la competencia, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, pp. 67-100 (70 y ss.).

13 1. Avres / G. PARCHOMOVSKY, “Tradable Patent Rights”, Standford Law Review, Vol. 60, 2007, pp. 863-894 (863).

104 L. MariNo, “Les patent thickets: du bouillon de I’innovation & la poudriére”, Revue Lamy Droit de L’ Inmatériel, No.
101, Février 2014, pp. 69-72 (70) [Disponible en: https://docs.google.com/file/d/0B6ZbjsKP-QDTN3NIN3Z0VkdoWlk/edit.
Consultado por tltima vez el 18.12.2017]; R. Jacos, “Patents and Pharmaceuticals — A paper given on 29th November at the
Presentation of the Directorate-General of Competition’s Preliminary Report of the Pharma-sector inquiry” [Disponible en:
http://ec.curopa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/jacob.pdf. Consultado por ultima vez el 18.12.2017].

195 En el afio 2001, Suapiro defini6 los patent thickets textualmente como “a dense web of overlapping intellectual property
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53. De este modo, la problematica surgida en torno a la acumulacion de derechos exclusivos de
patente dentro de un mismo sector tecnologico, puede provocar ciertas implicaciones de estas marafias
de patentes que deban ser corregidas por la via del Derecho de defensa de la competencia.

2. Los usos ofensivos de los derechos de patente: los patent trolls

54. A diferencia de las estrategias defensivas encaminadas a la creacion de maraias de patentes,
las estrategias ofensivas estan basadas en la puesta en practica activa de esa cartera de patentes creada a
priori. En este caso, las estrategias anticompetitivas estan orientadas a frenar la entrada de competidores
en el mercado, mediante practicas tales como: la negativa injustificada a la concesion de licencias, la
amenaza con la interposicion de litigios por infraccidon carentes de fundamento o la exigencia del pago
de regalias abusivas, entre otras. Las patentes se utilizan para amedrentar a posibles competidores,
evitando asi la entrada de estos en los sectores tecnoldgicos afectados!®. Estas son, precisamente, las
estrategias utilizadas por los conocidos como patent trolls'"’.

55. El término patent troll no se ha definido legalmente, ni tampoco de forma clara por la ju-
risprudencia'®. La terminologia por la que hoy en dia se conoce a este fendmeno surge a principios del
siglo XXI, en el afio 2001, en los EE. UU. y es obra de PETER DETKIN. En aquel momento, DETKIN era
consejero general de Intel Corporation y utilizo esta expresion para referirse a aquellas empresas que
jamas habian trabajado con semiconductores y que, en ese momento, estaban llevando a juicio a su
compaifiia por infraccion de derechos de patente. DETKIN se referia a los trolls como aquellos titulares de
patentes “who tries to make a lot of money off a patent that they are not practicing and have no intention
of practicing and in most cases never practiced™'®.

56. La definicion ofrecida por DETKIN ha generado multitud de discusiones entre la doctrina,
en relacion con su contenido, por considerarla una definicion insatisfactoria, pues dicha definicion no
parece concretar cuales son exactamente las actuaciones que un titular de una cartera de patentes tiene
que llevar a cabo para ser considerado como un patent troll''°.

57. De este modo, habra que determinar el contenido exacto del término patent troll, para, pos-
teriormente, determinar detalladamente cuéles pueden ser los problemas generados a raiz de la aparicion
de este tipo de fenomenos, a la luz de las normas de Derecho de defensa de la competencia.

rights that a company must hack its way through in order to actually commercialize new technology” [en C. SHAPIRO, “Navigat-
ing the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting”, Innovation Policy & the Economy, The MIT Press,
Massachusetts, 2001, pp. 119-150 (120). Disponible en: http://www.nber.org/chapters/c10778.pdf. Consultado por ultima vez el
18.12.2017]. En la doctrina espaiola vid. la definicion de Botana AGra en “Consorcios de patentes y defensa de la competencia
(Apunte introductorio)”, en J. A. GoMEZ SEGADE / A. Garcia VIDAL (Eds.), El Derecho mercantil en el umbral del siglo XXI. Libro
homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernandez-Novoa en su octogésimo cumplearios, Marcial Pons, Madrid, 2010, pp. 427-439 (433).

106 M. J. Botana AGRA, “Consorcios de patentes y...”, cit., pp. 427 y ss.

107 M. MaRTiNEz PEREZ, “Los patent thickets'y...”, cit., pp. 86 y ss.

108 T. PoHLMANN / M. Opitz, “Typology of a Patent Troll”, R&D Management, Vol. 43, No. 2 (2013), pp. 103-120 (104)
[Disponible en: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47262/. Consultado por tltima vez el 18.12.2017].

19 Vid. al respecto, B. SANDBURG, “You may not have a choice. Trolling for Dollars”, The Recorder, July 30, 2001 pp. 1-6.
[Disponible en: http://www.phonetel.com/pdfs/LWTrolls.pdf. Consultado por tltima vez el 18.12.2017].

10" J. RANTANEN, “Slaying the Troll: Litigation as an Effective Strategy Against Patent Threats”, Santa Clara Computer and
High Technology Law Journal, Vol. 23, No. 1, 2006, pp. 159-210 (159); y J. F. McDonoug 111, “The Myth of the Patent Troll:
An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy”, Emory Law Journal, Vol. 56, 2006, pp. 189-228
(200). Ademas, la definicion excluye los casos en los que los titulares de patentes sin la condicion de empresario pudieran actuar
como un patent troll y que la doctrina también reconoce expresamente [vid. en este sentido, M. A. LEMLEY, “The Myth of the
Sole Inventor”, Michigan Law Review, Vol. 101, March 2012, pp. 709-760 (712)].
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