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de los limites de su licencia. a) Planteamiento de la cuestién. Admisibilidad
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facultad de oposicion del derecho de Propiedad Industrial frente al licencia-
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de la licencia al licenciatario con el Derecho comunitario de la competencia.
En especial la clausula de limitacién territorial. d) El concepto de producto
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1. INTRODUCCION

La doctrina deducible del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (en adelante TICE) relativa al agotamiento de derechos de
Porpiedad Industrial reviste particular interés. Su anélisis puede ser 1til,
a la vez, como criterio interpretativo de nuestro Derecho y como fun-
damento para la solucién de un problema especifico: la posibilidad de
oposicién de los limites contractuales de una licencia al licenciatario y
al adquirente del licenciatario.

La libertad de circulacién de mercancias, consagrada en el articulo
30 del Tratado de Roma, es una de las cuatro libertades basicas del Or-
denamiento Juridico comunitario. Como piedra angular del sistema pue-
de a veces encontrar escollos en los derechos nacionales, en concreto,
en los derechos de exclusiva, que son monopollos legales y, por tanto,
restricciones a la competencia. Entre los instrumentos utilizados por el
TICE para afirmar la libre circulacién de bienes, la doctrina del agot=-
miento supone una férmula de justo equilibrio, ya que, por un lado, sal-
vaguarda los intereses comunitarios en la citada libertad de trafico de
bienes y, al mismo tiempo, garantiza la satisfaccion de los intereses pri-
vados al no afectar, como veremos, a la primera comercializacién del
producto.

Se habla de agotamiento de un derecho de Propiedad Industrial (sea
marca, patente 0 modelo industrial) cuando el titular del mismo no pue-
de hacerlo valer para impedir la circulacién de los productos que el mis-
mo titular ha introducido en el comercio o bien han sido introducidos
con su consentimiento.
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El agotamiento, tal y como lo configuran la Ley de Patentes y la Ley
de Marcas (1), supone un limite a la extensién del derecho de exclusiva,
ya que la exclusiva no abarca la posibilidad de controlar la comerciali-
zacién del producto que incorpora ese derecho. En otras palabras, sig-
nifica que el titular del derecho de Propiedad Industrial no seré libre
para establecer restricciones al comercio (2), sino que solo podra obte-
ner su remuneracidn en la primera puesta en circulacion del bien.

En el 4mbito comunitario el agotamiento es una doctrina que se basa
en dos principios capitales: la libre circulacién de mercancias y la liber-
tad de competencia. En efecto, la funcién de garantia de la libertad de
circulacién de mercancias en el Mercado comiin la cumple el agotamien-
to por ser un limite a la potestad de los Estados de configurar los de-
rechos de Propiedad Industrial (potestad reconocida en el articulo 36
Tratado de Roma).Pero también cumple la funcién de reprimir las prac-
ticas restrictivas de la competencia en el dmbito comunitario, pues ha
servido para evitar también reparto de mercados, etc. por el acuerdo de
particulares. Se justifica por consiguiente la complementariedad de am-
bas categorias de normas (articulos 30 y 36 de un lado, y articulos 85 y
86 de otro).

Bajo el término agotamiento comunitario vamos a encuadrar la so-
lucién que ha dado el TICE a los problemas que le ha planteado el ejer-
cicio de derechos de Propiedad Industrial (en cuanto territorialmente
determinado en un Estado miembro) a las exportaciones provenientes
de otro Estado miembro. A este problema se le ha buscado soluciones
por diversas vias, cuya enumeracién y critica no nos corresponde (3).

(1) Como veremos la Ley de Propiedad Intelectual (17-11-1987) no habla de agota-
miento. La Ley de Patentes es de 20-3-1986 (Lpat) y la LMarcas (LM) es de 10-11-1988.

(2) V. REIMER, “Der Erschopfungsgrundsatz im Urheberrecht und gewerbliche
Rechtsschutz unter Beriicksichtigung der Rechtssprechung des Europdischen Gerichts-
hofs”, en Grur Int, 1972, p. 225 y 226. Destaca el autor la pugna entre la teoria de la se-
guridad del trifico (“Verkehrssicherngstheorie”) y la de la recompensa (“Belohnungs-
theorie”). Por la primera no se puede limitar las vias de distribucién con eficacia real. V.
también TETZNER, “Die Erschopfung des Patentrechts”, NJW 1962, p. 2.035, s6lo se pue-
de obtener una vez retribucién por la invencién. V. REUTERS, Territoriale Marktauftei-
lung mit Hilfe von Warenzeichen, Patent, und Urheberrechten in der Europaischen Wirtschaft-
gemeinschaft, Bochum, 1976. '

(3) Las vias que ha seguido el TICE para luchar contra la oposicion a las importa-
ciones paralelas han sido: la diferenciacién entre contenido y existencia de un derecho
(que recuerda al principio del abuso de derecho como limite al ejercicio del mismo); la
interpretacion conforme al Tratado (que es una traslacién del principio de interpretacion
constitucional de las normas “verfassungskonforme Auslegung”); la via del articulo 85,1
(prohibicién de acuerdos colusorios, que esta vinculada a si la licencia es cerrada o abier-
ta, s6lo son licitas las licencias que no dan proteccidn territorial absoluta, esto es, que no
protegen contra importaciones paralelas) y la via de considerar la posibilidad de oposi-
cién contra la importacién una medida de efecto equivalente a una restriccién del comer-
cio en el sentido del articulo 30 Tratado de Roma.
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2. RELACIONES ENTRE AGOTAMIENTO COMUNITARIO Y
AGOTAMIENTO NACIONAL

a) Razones de la particularidad del agotamiento comunitario en
relacion con el agotamiento nacional

La pluralidad de soluciones que ha buscado el TICE evidencia que
el agotamiento comunitario es un agotamiento peculiar. Una razén que
justifica esta afirmacién es que los problemas que resuelven son parcial-
mente distintos a los que soluciona el agotamiento en un ordenamiento
nacional.

Las razones de la particularidad del agotamiento comunitario son
fundamentalmente cinco:

1. Ha tenido que hacer frente a un problema de titularidades fidu-
ciarias y patentes paralelas. Ambos supuestos se refieren a la posibili-
dad de que en varios Estados haya titulares aparentes distintos. Si estos
titulares “aparentes”, sean sociedades hijas, cesionarios, concesionarios,
agentes, etc., pudieran oponerse a las importaciones de productos ela-
borados por alguien con el que estdn vinculados econémicamente, se
produciria una compartimentacion del Mercado Comin (4).

2. EI TICE ha tenido que hacer frente a un problema de Derecho
transitorio, que es el siguiente: el desdoblamiento de la titularidad de
un derecho de Propiedad Industrial realizado en diferentes paises (p. €j.
A titular en Francia, en Gran Bretafia y en Alemania cede sus derechos
a personas diversas en cada pais) antes de la ratificacién del Tratado de
Roma. Si la CEE hubiese tenido que respetar todos los derechos adqui-
ridos —en el caso comentado, todos los derechos de Propiedad Indus-
trial como independientes los unos de los otros—, este respeto habria
implicado una eficacia mds restringida del Tratado, porque se habrian
podido impedir las importaciones paralelas; y en €l caso de marcas, ni
siquiera a largo plazo se podrian haber conseguido estos objetivos, por-

(4) Problema que seré raro que se plantee a nivel nacional, puesto que se ha adop-
tado el principio de agotamiento nacional, incluso para marcas. Este principio del agota-
miento nacional (es decir s6lo es relevante a los efectos del agotamiento la introduccién
en el comercio realizada en el Estado de proteccién o “Schutzland”) se habria recogido
principalmente en el dmbito del Derecho de patentes por el principio de remuneracién
del titular. En las marcas se aplicaba de ordinario el principio de agotamiento nacional,
porque lo relevante era para la idea de producto original. La marcha debe cumplir la fun-
cién de indicacién de origen, porque no es un bien que por sf merezca retribucién (en la
expresién de la doctrina italiana, no es un bien “a sé stante”). Sobre el agotamiento na-
cional en marcas, v. art. 7 Primera Directiva (21-12-1988 en DOCE n.L. 40 de 11-2-1989)
y articulo 32,1 de la LM. La directiva ha adoptado el agotamiento comunitario. La Ley
de Patentes consagra el criterio del agotamiento nacional en ¢l articulo 53. De todas ma-
neras, es evidente que en nuestro Ordenamiento rige el agotamiento comunitario. El ago-
tamiento comunitario estd recogido en el articulo 5,4 de la Ley de 3 de mayo de 1988
(Ley 11/88) de protecci6n de las topografias de semiconductores.
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que la marca es el tinico bien inmaterial que, aunque de duracién limi-
tada, es ilimitadamente renovable (5). Por ello, se han tenido que apli-
car las normas retroactivamente, incluso desnaturalizando el sentido de
las mismas, pues en principio un acuerdo de cesion de marca antes del
Mercado Comin no podria calificarse de colusorio (6).

3. Existe la posibilidad de que haya requisitos diferentes para la
proteccion en un pais y otro, y también la posibilidad, por el principio
de territorialidad, de que haya proteccién en un pais y en otro no (7).
Esta disparidad de contenidos no puede llevar a una compartimenta-
cién del Mercado Comun.

4. En todo caso hay obligaciones de respetar el contenido de los
derechos de Propiedad Industrial por el articulo 36 Tratado de Roma.
Este respeto se debe conjugar con el principio de libre circulacién de

mercancias.
S. La interpretacién que ha dado el TICE estd dotada de gran ri-

gidez, porque se trata de una interpretacion constitucional y por tanto
toda modificacién comportaria una modificacién del Tratado, con los re-
quisitos para su reforma (8).

(5) Si se hubiesen consentido las patentes paralelas, €l problema habria cesado una
vez que las patentes hubiesen entrado en el dominio piblico. Pero las marcas, si son re-
novadas, no entran jamés en el mismo, con lo que, por el principio de territorialidad, po-
drian coexistir en el Mercado Comin marcas de titulares independientes, que podrian opo-
nerse a las importaciones de los otros titulares. Esta posibilidad ese la que ha cercenado
el TICE.

(6) Es el caso “S‘rena”, STICE de 18-2-1971, Rec. 1971, 69. El Abogado General Ja-
cobs en su Opini6n : obre el caso “Hag I1” (p. 42) que luego analizaremos, entiende de
una declaracién posterior contenida en la Sent. EMI-CBS de 15-6-1976 (Rec. 1976, p. 811)
que la Sent. “Sirena” ha sido parcialmente derogada. La declaraci6n decia (respecto a un
caso de reparto de mercados por via de marcas): “s6lo se puede considerar que continde
produciendo efectos un acuerdo si por el comportamiento de las personas a las que con-
cierne se puede inferior la existencia de elementos de prdctica concertada y de coordina-
cién peculiar al acuerdo (...) Esto no sucede si dichos efectos no exceden del mero ejer-
cicio de derechos de marca nacional”. En efecto, esta declaracién supondria la revocacion
de Sirena, porque en Sirena ya no existia un vinculo econémico, y, por tanto, a partir de
EMI-CBS ya existiria posibilidad reciproca del ejercicio del derecho de marca por parte
de la empresa italiana y alemana. Sin embargo, esto no parece que sea asi, ya que esta
declaraci6n es un “obiter dictum”, que no tiene que ver con el caso de fondo. Este con-
sistia en que EMI y CBS se habian repartido el mercado europeo y el americano; EMI
ejercia el derecho de marca, pero el articulo 85 no era aplicable, ya que el acuerdo no
producfa una restriccién de la competencia, pues estaba justificado por el articulo 36; y
el ejercicio del derecho de marca no era arbitrario, porque no servia para compartimen-
tar el Mercado comiin, sino para cerrarlo frente a importaciones del Mercado americano;
como se ve, era un caso distinto a Sirena, donde la compartimentacién era del Mercado
comiin.

(7) Son los casos “Emi Electrola” y “Warner Bros”, que més adelante analizaremos.

(8) En cambio, en pricticas restrictivas de la competencia es mds flexible, materia en
la que es mas factible un cambio de doctrina. Su interpretacién del articulo 30 Tratado
de Roma dio problemas para la formulacién de principio del agotamiento de la patente
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Por el contrario, el agotamiento a nivel nacional no ha tenido que
hacer frente a estos problemas:

1. La posibilidad de “esquizofrenia” de titularidades queda limita-
da al adoptarse la regla del agotamiento nacional, que supone la irrele-
vancia de quien sea el titular en el extranjero de un derecho de Propie-
dad Industrial, aunque lo sea el mismo que en el Estado, se podréd opo-
ner a las importaciones.

2. Los Estados miembros de la CEE han consolidado su unifica-
cién nacional (incluso, desde el 3 de octubre de 1990, el aleman) (9),
por lo que no pueden producirse los referidos problemas de Derecho
transitorio.

3. En un mismo Estado hay unidad de legislacion sobre Propiedad
Industrial (ni siquiera en los Estados de estructura federal se reconoce
competencia legislativa en la materia a los estados federados). Tampo-
co se admite la posibilidad de obtencién o cesién de derechos sélo para
un Estado o Regién (10).

4. El Estado miembro de la CEE es libre de configurar su legisla-
cién nacional para supuestos que no afecten al mercado intraco-
munitario.

5. En el nivel puramente nacional y siempre que no se afecte al
mercado intracomunitario, cada pais es libre para formular legal o ju-
risprudencialmente principios distintos a los formulados por el TICE.

b) El agotamiento nacional como fundamento de la doctrina del
agotamiento comunitario

Pero como se ha indicado con anterioridad, hay que partir de la re-
gulacién nacional, porque el concepto de agotamiento es un concepto
importado por el TJCE de las legislaciones nacionales.

La formulacion originaria del principio del agotamiento se debe al
aleman KOHLER. En Alemania se planteaba el problema de evitar que
el titular de una patente pudiera restringir la comercializacién de los pro-
ductos que incorporasen la patente (derecho que en principio le corres-
pondia, dada la literalidad generosa de la Ley a la saz6n vigente) y de
otra parte era viva la necesidad de impedir limitaciones a la circulacién
en el territorio nacional, puesto que se trataba de un Estado recién uni-

comunitaria, cuya entrada en vigor se pretendia aplazar por los Estados, llegando a ame-
nazar la Comisién con una demanda ante el TICE si se aprobaba tal redaccién del Con-
venio de Luxemburgo, propuestas de 1970 y 1972, que fueron desechadas (v. REUTERS,
op. cit., p. 960).

(9) En Alemania se produjeron problemas parecidos con la unién del Sarre a la RFA
(Ley de unién del Sarre en el dmbito de Propiedad Industrial, BG Blatt 1959, I, p. 388).

(10) Una excepci6n sin embargo son las marcas adquiridas por el uso para una frac-
cién del territorio nacional, fenémeno que no es posible en la legislacién espanola pero
si en la italiana.
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ficado. Tras varias formulaciones alternativas para la solucién de estas
cuestiones, se optd por la doctrina del agotamiento: el derecho a impe-
dir la circulacién del producto que incorpora la patente no puede ha-
cerse valer, en el caso de que haya habido una introduccion en el co-
mercio con el consentimiento del titular.

Para comprender el principio de agotamiento —como limite del de-
recho de exclusiva— conviene determinar el contenido de los diferentes
derechos de Propiedad Industrial. A tal efecto, nos referiremos al dere-
cho de patente (como paradigma). El contenido del derecho esta regu-
lado en el articulo 50 de la Ley de Patentes, que establece la facuitad
del titular de prohibir “la fabricaci6n, el ofrecimiento, la introduccién
en el comercio o la utilizacion de un producto objeto de la patente o la
importacion o posesion del mismo para los fines menciondos” (11).

Se oberva que no se ha concedido al titular la facultad de controlar
el comercio, sino tnicamente de “prohibir la introduccién en el comer-
cio”. El reconocimiento de la posibilidad de controlar el comercio o la
distribucion (12) puede ocasionar inconvenientes graves, dada no sélo
la opacidad de la posesion ((como saber si el que vende es licenciatario
o0 ha adquirido de alguien que esté legitimado por el titular?), sino tam-
bién el problema de la posibilidad de oposicién a terceros de las limi-
taciones que hubiese impuesto el titular del derecho. Unas limitaciones
afectarfan a todos, si se consideran dentro del limite legal de exclusi-
va (13) y otras solo afectarfan inter-partes, si estan sujetas al principio
de eficacia relativa de los contratos (14).

(11) Prescindimos de la extensién de la patente en el caso de patente de pro-
cedimiento.

(12) Que es el origen de la doctrina del agotamiento, como hemos indicado anterior-
mente: en Alemania no habfa ningtn limite legal a la posibilidad de controlar el comercio.

(13) Esta necesidad es més clara en los ordenamientos que no aludan como el espa-
fol a la primera introduccién. Asf, p. €j., el holandés, que habla del derecho exclusivo de
llevar al mercado, poner en venta, etc. V. VAN BENTHEM, “L‘epuisement du droit du bre-
veté et les regles hollandaises”, en L‘epuisement du droit du breveté, p. 36, Montpellier,
1971.

(14) Un ejemplo de estas limitaciones podria ser que el titular no permitiera un de-
terminado uso del producto patentado que vende.

Por ello antes de la elaboracién de la doctrina del agotamiento, fue preciso recurrir
a la doctrina de la licencia implicita (es decir, en principio el comercio se consideraria li-
bre por la autorizacién técita del titular); esta doctrina encuentra la desventaja de la po-
sibilidad de que hubiera un pacto explicito que la desvirtuara, que si no estuviese prohi-
bido por la configuraci6n legal del derecho de exclusiva, introducirfa, como hemos sefia-
lado, una gran inseguridad en el comercio (o al menos una restriccién). SCHATZ, en “Die
Erschopfung des Patentrechts”, en Grur Int, 1970, p. 207 y 208 considera que la teoria
del agotamiento es una derivacnén de la teoria formulada por KOHLER de la conexién de
las formas de explotacién (“Zusammenhang der Benutzungsarten”). Es una formulacién
similar a la de la licencia implicita, el uso que hace el comprador es una consecuencia del
uso que ha hecho el vendedor al venderle el bien y debe ser considerado un tinico suceso.
No hay por tanto violacién de la patente (p. 210). V. también L ‘epuisement du breveté d‘in-
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El legislador ha optado por la aplicacién del principio del agota-
miento: articulo 53 de la Ley de Patentes (15), que supone que el titular
no puede obtener remuneracién més que en la primera comercializa-
cion del bien que es protegido por un derecho de Propiedad Industrial.

3. EL AGOTAMIENTO COMUNITARIO

Una vez expuesta la diferente articulacion de la doctrina del agota-
miento en el 4mbito nacional y comunitario, procede estudiar por sepa-
rado el agotamiento comunitario.

El agotamiento comunitario de los derechos de Propiedad Industrial
ha sido objeto en la doctrina espafiola de un anélisis pormenorizado,que
nos exime de una descripcién detallada (16) y nos permite centrarnos
en cuestiones especificas del mismo.

Como ya hemos indicado, vamos a comprender bajo la denomina-
cién de agotamiento también aquellos supuestos en los que el TICEE
no ha usado el término, pero se trata de un problema de oposicién de
un derecho de Propiedad Industrial a una importacién (17).

vention, op. cit., p. 20 V. REIMER, op. cit., p. 227. Sobre lo que se indica en el texto res-
pecto de la inseguridad en el trafico , pensemos p. €]. en la manera negativa en que el
legislador conceptua las prohibiciones de disponer y las trabas que encuentra su acceso al
Registro de la Propiedad, v. articulo 26 LH.

(15) Esto por cuanto concierne e} comercio legitimo, en cuanto al ilegitimo (proble-
ma que estudia con detalle SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, Milano,
1984, p. 384 ss) se trata de una cuestion diversa, aunque muy relacionada: si se puede apli-
car cierta proteccién ulterior al adquirente de buena fe que pretende usar la invencién
para un empleo industrial (es decir excede del uso privado, licito asimismo para las in-
venciones ejecutadas en violacién de la patente por el articulo 52 a LPat). En realidad es
un problema distinto, como destaca MARCHETTI, Sull‘esaurimento del brevetto d‘invenzio-
ne, Milano, 1974, p. 5, porque no se trata de la convalidacion de una adquisicién (el que
vende es duefio), sino de oponibilidad de exclusiva. Este tema sobrepasa los objetivos de
este articulo y por ello sélo seré tratada de modo marginal.

(16) V. en especial BERCOVITZ, “La propiedad industrial e intelectual en el Dere-
cho comunitario”, en Tratado de Derecho comunitario, dirigido por GARCiA DE
ENTERRIA, GONZALEZ CAMPOS, MUNOZ MACHADO, Madrid, 1986 y MASSAGUER,
Mercado Comiin y patente nacional, Barcelona, 1989.

(17) La doctrina del agotamiento fue acogida no merced a exigencias tedricas, sino
como una via para lograr un objetivo: la unidad de mercado (cfr. lo que seiala REIMER,
op. cit,, p. 229, el agotamiento funciona de manera distinta en las divisiones territoriales
dentro de un mismo Estado) y en ese sentido es acertada la imagen de HEYDT: el ago-
tamiento es un vocablo poético para indicar que hay ciertas limitaciones a los derechos
(citado por WINDISCH, “Allgemeine Erschopfungslehre”, en Festschrift fiir Georg Roeber
zum 10. Dez. 1981, ed por HERSCHEL, HUBMANN, REHBINDER, Freiburg, 1982). Cree-
mos ademds que la via del agotamiento es superior a la de otros intentos tedricos, como
la distinci6n entre existencia y ejercicio del derecho (concepto que vino impuesto por el
tenor del articulo 36, cfr. AXSTER, “Bestand der Kennzeichnungsrechte und ihre Aus-
bung im Sinne von Articulo 36 EWGV”, GRUR 1980, p. 594). Creo que la idea basica
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a) El agotamiento del derecho. La justificacion de la doctrina del
agotamiento

Ya se habia notado la peculiaridad que supone la adopcién del prin-
cipio del agotamiento en el Mercado Comiin, dado que no es un Orde-
namiento unitario, sino que coexisten en el él los Ordenamientos de los
Estados miembros. Nos corresponde también indagar la justificacién del
agotamiento como limitacién al derecho de exclusiva configurado por
la legislacion de cada Estado miembro segin los pronunciamientos de
un 6rgano comunitario (el TICE). La justificacion del principio es ne-
cesaria al contar el derecho de Propiedad Industrial con la salvaguardia
del articulo 36, puesto que toda excepcion al articulo 36 tiene que estar
debidamente justificada.

Partiendo de que el Derecho comunitario respeta los derechos de
Propiedad Industrial, el agotamiento (18), como limite jurisprudencial
de estos derechos, vino impuesto por la necesidad de que los derechos
de Propiedad Industrial no se convirtieran en obtaculos al Mercado co-
min (19). Sin embargo, esta necesidad no ha supuesto una anulacion
del contenido de los derechos de Propiedad industrial, sino que ha obli-
gado a perfilar los conceptos.

debe ser la noci6n de consentimiento, por ello, la doctrina del ejercicio abusivo, era
en realidad una proximacién al principio del agotamiento y ahora no tiene sentido plan-
tearse si estd superada o no por la jurisprudencia (cfr. FRIDEN, “Recent developments in
EEC Intellectual Property Law: The distinction between existence and exercise revisited”,
en Common Market Law Review, 1989, p. 193. Ya destaca la inconveniencia de esta dis-
tincién BEIER, “Gewerblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr im europaischen
Binnenmarkt und im Verkehr mit Drittstaaten”, GRUR Int. 1989, p. 605).

(18) Aceptamos la posibilidad de la aplicacién de la teorfa del agotamiento también
a las marcas, en contra WINDISCH, op. cit., p. 485, pero creo que la critica del autor es
mas bien a la concepcién de la marca como bien inmaterial, ya que sefiala que no se pue-
de considerar que hay una incorporacién de la marca en el producto, frente p. ej. a la pa-
tente 0 a la obra (ademas de que es principio del derecho aleman el del agotamiento in-
ternacional de la marca).

(19) Especialmente, como se ha repetido, respecto de las marcas por su ilimitada pro-
teccién en el tiempo. El Derecho comunitario por el articulo 36 TRoma no obsta el que
se den requisitos diferentes en cada Estado, p. €j. se permite una exigencia diversa de no-
vedad en el Derecho de patentes (v. Sent. 30-6-1988, en GRUR Int. 1989, p. 669), o se
permite que un derecho pueda extinguirse en un Estado y subsistir en otro (Sent. “Emi-
Electrola™). No vamos a tratar en este epigrafe otras cuestiones relacionadas con el ago-
tamiento del derecho de marca, p. €j. la posibilidad del titular de oponerse a la importa-
¢i6n en el caso de alteracién del producto, posibilidad recogida en la jurisprudencia co-
munitaria y en el articulo 32 de la LM. Puede aqui cobrar relevancia la regulacién espe-
cifica farmacéutica (cfr. para Alemania 84 BGHZ p. 152, para el Derecho comunitario v.
casos Hoffmann-La Roche y Pfizer-Eurim-Pharm en BERCOVITZ, op. cit., p. 579 ss).
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b) I. El fundamento del principio del agotamiento del derecho en la
Comunidad Econémica: el principio de unidad de mercado y el
principio del consentimiento

El fundamento del principio del agotamiento del derecho de pro-
piedad industrial es el de la unidad de mercado (20). Se ha creado la no-
cién por la necesidad de evitar trabas en el mercado intracomunita-
rio (21), un agotamiento nacional perpetuaria la prohibicién de impor-
taciones paralelas.

El agotamiento comunitario supone la superacién parcial del prin-
cipio de territorialidad, caracterizado porque corresponde determinar el

(20) En el caso de marcas no se plantean, p. ej., problemas remuneratorios, que si se dan
en relacion a las patentes. Por ello, en Alemania se defiende el agotamiento internacional
de la marca, solucién que AUTERI también defendia para el Derecho italiano (Territoria-
lita del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali —Milano, 1973 —). Se trata Gni-
camente de cumplir la funcién de signo distintivo de la marca, evitando que se produzca
un engaio sobre el origen de los productos. Por ello, es irrelevante el lugar de introduc-
cién en el comercio, siempre que €l producto provenga del titular o de alguien autorizado
por éste. El agotamiento nacional favorece el aislamiento del Mercado y puede obedecer
a razones de proteccion de la industria nacional. La Directiva sélo ha recogido el princi-
pio del agotamiento comunitario, no el del agotamiento nacional, modificando los primi-
tivos proyectos, que si lo recogian (v. articulo 7). El legislador aleman no tendra que ade-
cuarse a la directiva en este punto; lo que serfa sin embargo conveniente para evitar dis-
funciones, pues los otros Estados miembros han consagrado el principio del agotamiento
nacional. Es, por otra parte, la tendencia de derecho comparado; v. sobre las nuevas ten-
dencias MEESEN, “Intellectual Property Rights in International Trade”, en Journal of
World Trade Law, 1987, vol. 21, p. 67. En los EE.UU. se aplica asimismo el agotamiento
nacional, v. CURRY, “Grey Market Imports: A genuine problem for the US trade-mark
owner, Customs, Service and Courts”, en Northwestern Journal of International Law busi-
ness, 1986, p. 781, un caso curioso de oposicion a la importacion es el de las mufiecas “Cab-
bage Patch Kids” (mufiecas repollo), procedentes de Espana, en 1987-1 Trade Cases
(Commerce Clearing House) epigrafe 60, 205. Si bien las tendencias generales son con-
trarias a un agotamiento internacional (el agotamiento comunitario es un agotamiento na-
cional, aunque la nacién sea la comunidad), hay excepciones: p. ej.: Austria, que aplica
para el derecho de autor un agotamiento internacional restringido (a los Estados miem-
bros de la CEE y de la EFTA; v. HODIK, “Die osterreichische Urheberrechtsgesetznove-
lle 1988”, GRUR Int. 1989, p. 381). Un intento de lucha, contra la superacion del princi-
pio de tratamiento nacional en NORDEMANN, “Le principe du traitement national et la
définition des oeuvres littéraires et artistiques”, en Le droit d'auteur 1989 p. 318 ss.

(21) La posibilidad de que se produzcan trabas en el mercado de un Estado miembro
para los propios nacionales es indiferente para el TRoma. Lo importante, segin la inter-
pretacién del Tribunal, es que no se discrimine a los ciudadanos de otro Estado miembro;
asi se ha admitido que se aplique la legislacién alemana sobre la cerveza sdlo a los ale-
manes (0 a quienes fabriquen en Alemania), v. GRUR INT 1989, P. 697-698. Para una ex-
plicacién de la regla “Cassis de Dijon” y “Dasonville”, que sefiala cudndo una legislacién
de un Estado miembro se puede considerar una medida de efecto equivalente a una res-
triccién cuantitativa de las importaciones, v. WHITE, “In search of the limits to article 30
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contenido del derecho y el enjuiciamiento de si hay o no violacién de
un derecho de Propiedad Industrial al pais de proteccion —“Schutz-
land”—, con independencia de lo que determinen otros paises. Aunque
la Comunidad no sea un tnico ordenamiento, a algunos efectos se va a
considerar como un tnico territorio (serd inadmisible la creacién de
territorios estancos) y no va a ser oponible contra una importacién den-
tro del Mercado Comin la disociacién de titularidades aparentes o fi-
duciarias (22). Esta superacion del principio de territorialidad es limita-
da, ya que no supone aplicar el principio del agotamiento internacional.
Es un agotamiento nacional “sui generis” (en el que la Nacién es la
Comunidad).

Las diferencias entre el agotamiento nacional y el internacional son
obvias. El agotamiento se da dentro de un mercado determinado (el na-
cional) en un sistema de agotamiento nacional. Si hay un sistema de ago-
tamiento internacional, lo relevante no serd determinar el mercado, sino
determinar cudndo hay consentimiento del titular: en cualquier merca-
do que se introduzca el bien se producird el agotamiento del dere-
cho (23). El agotamiento presupone la nociéon de mercado interior (el

of the EEC Treaty”, en Common Market Law Review 26, 1989, p. 235 ss. Otros casos de
admisible discriminacién inversa (aplicada a los nacionales y que no afecta el Mercado de
los otros Estados miembros) son: a) el de los libros reimportados en Francia, se les vuelve
a aplicar la legislacién sobre prescios fijos (Sent. 23-10-1986 en EWIR (Entscheidungen
fiir Wirtschaft und Recht)1987, p. 685-686; b) el de la mantequilla (se exige més a la pro-
ducida en el Estado), v. EWIR 1987, p. 687-688, etc. Cfr. en Espaiia para la solucién al
problema de la discriminacién inversa el articulo 2,3 de la LPat., que permite que los es-
pafioles se acojan a la norma més favorable, lo que, sobre todo, tiene importancia para
el CUP, puesto que los derechos especialmente previstos de tratamiento unionista no se
aplican a los propios nacionales. Otro intento de solucién en el derecho aleméan es por el
principio constitucional de igualdad, v. KLEIER, “Freier Warenverkehr (Artikel 30 EWG
Vertrag) und die Diskriminierung inlddischer Erzeugnisse”, RIW 1988, p. 623. Una con-
tradiccién aparente podria pensarse que constituye la STICE 14-7-1988 (Rec. 1988, p.
4567) donde no se permite que se impida a los nacionales adoptar la denominacién yogur
para el yogur congelado, pero es que aqui se transgredia el articulo 5,3 de la Directiva
79/112 (v. Rec. pp. 4.505 y 4.513). Resulta por otra parte extrafio que se permita a un par-
ticular invocar el texto de una directiva, lo que va contra la més reciente jurisprudencia.

(22) V. el punto 1 del epigrafe “Razones de la particularidad...”, supra. Cfr. el dere-
cho aleman que, con ¢l reconocimiento del agotamiento internacional de marca, aplica el
mismo principio a sociedades integrantes del mismo grupo, p. €j. el caso de los jabones
“Maja”. En el mismo sentido AUTERI, “Cessione e licenza di marchio per Stati e diritto
europeo della concorrenza”, Rivista di diritto industriale, 1972, 1, p. 320.

(23) Se comprende por ello que fuera pieza fundamental para la construccién del
Mercado comiin la formulacién del agotamiento en el Conv. de Luxemburgo. La defini-
cién se encuentra en los articulos 42 y 76, que han cambiado su numeracién, aunque no
su redaccion, tras la reforma de diciembre de 1989. La necesidad de lograr un consenso
entre los Estados ha aconsejado la realizacién de un convenio, por la posible colisién con
el articulo 222 TRoma, que garantiza el sistema de la propiedad en cada Estado miem-
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relevante, donde se aplica el agotamiento) y de mercado exterior (mer-
cado en el que la comercializacion es irrelevante para el agotamiento).

b) II. El principio de remuneracién como justificacion del
agotamiento. Su incidencia para el agotamiento comunitario

Se suele buscar como justificacién del agotamiento (normalmente
en relacion al Derecho de patentes y de Propiedad Intelectual) la remu-
neracidn: el titular del derecho de Propiedad industrial debe haber po-
dido obtener una remuneracion por la invencién que ha puesto a dis-
posicion de la colectividad. Pero no se tiene derecho a toda la remune-
racion posible. El titular tendrd que contentarse con la remuneracion
que se obtenga al realizar la primera introduccién en el mercado del
bien.

El principio de remuneracidn es insuficiente por varias razones. De
una parte, puede haber existido remuneracién sin consentimiento (24),
o consentimiento sin remuneracién (25). De otra parte, es dificilmente
aplicable a marcas: la marca no se protege porque merezca una retri-
bucién, inicamente se tutela para evitar la confusidn en el piblico (26).

bro. A pesar de las posibles objeciones doctrinales y por la necesidad de lograr la reali-
zacién del mercado tnico se ha aprobado la directiva de marcas por el procedimiento sim-
plificado del Acta Unica. Para la justificacién de la competencia de la CEE v. el anélisis
de MEIER, NJW 1987, p. 537. Por otra parte no conviene exagerar la importancia de la
formulacién convencional del principio del agotamiento, como indica BEIER, seguir4 sir-
viendo la Jurisprudencia actual para después del 92 (GRUR Int. 1989, P. 603).

(24) P. ¢j. una expropiacién con indemnizacién o una licencia obligatoria, que, segin
la doctrina del TICE —en materia de patentes—, no producird agotamiento en el caso
de comercializacién por parte del expropiante. El articulo 53 de la LPat. y el artiuculo 32
de la LM exigen siempre €l consentimiento expreso y, por tanto, se cumplirdn los dos prin-
cipios: consentimiento y remuneracién. Un caso diverso —no hay consentimiento, pero si
remuneraciéon—, es el de la licencia obligatoria concedida de acuerdo al derecho nacio-
nal, se aplicard también el agotamiento por el articulo 106 y 75,4 de la LPat.: cuando en
el mercado nacional introduce su producto ¢l licenciatario obligatorio “nacional” esa in-
troduccién en el comercio produce efectos segiin el derecho espafol y puede circular
libremente.

(25) En el caso de que el titular de una parte se oponga a la importaci6n de un lugar
donde no hubiera patente, pareceria siempre justificada, segiin esta doctrina, la oposicién
a la importaci6n, aunque hubiese sido el mismo titular el que la hubiera introducido en
el pais de origen. Esta interpretacién esta en contradiccién con el TRoma (caso Merck).

(26) GOLDSTEIN, “The future of licensing in a common market”, en Patent Law Re-
view, 1971, p. 225, lo aplica, porque parte de que el titular percibird sus regalias de acuer-
do a cada unidad vendida, con independencia del lugar de realizacién de la venta. La mar-
ca no es un bien por si misma que deba ser remunerado. Cfr., sin embargo, las nuevas
tendencias, que tienden a reforzar la funcién publicitaria de la marca (el “merchandising”,
el riesgo de asociacién, el “sponsoring”, la marca supernotoria o célebre). Hay que seiia-
lar que existen intentos de frenar el trafico de marcas, como en el RRM, articulo 378,2
RD 1599/89 de 29-12. El hecho de que la marca tenga poder sugestivo o sea “ben trova-
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En tercer lugar, el principio de remuneracion no puede interpretarse en
el sentido de que permita al licenciado explotar todos los posibles be-
neficios derivados de su monopolio (“absolute leverage”); no es licita la
discriminacion de precios (practica restrictiva de la competencia) ni la
limitacién de la circulacién de los bienes (27). Finalmente, el principio
de remuneracién puede funcionar en un sistema unitario, pero no en un
Mercado comiin, donde no hay concesion tnica y para todo el territorio
de la comunidad de derechos de Propiedad Industrial (28).

Adoptar el principio de remuneracién, entendido en el sentido de
que se va a reputar agotado el derecho, siempre que el titular haya te-
nido la oportunidad de obtener una contraprestacion suficiente por la
primera comercializacién del bien en el Mercado comiin, supone un
paso adelante en la fijacién de un limite a la posibilidad de los Estados
de configurar el derecho de exclusiva: no podrian excluir el agotamien-
to, si ha habido una remuneracién al titular.

Pero si ¢l fundamento del principio de agotamiento fuese la remu-
neracion, no habria agotamiento en el caso de comercializacién en un
lugar en el que no hubiese proteccién por patente. Por consiguiente, el
mismo que lo ha introducido podria oponerse a una importacion en otro
Estado miembro, donde si tuviese esa proteccion.

Para evitar estos inconvenientes de la justificacion del agotamiento

ta”, no tiene porqué remunerarse. La marca “Coca-cola” no se protege por su éxito, sino
para evitar la confusién o el riesgo de asociacién en el piblico.

No se puede olvidar, como indica SENA, que la jurisprudencia del TICE causa per-
juicio a los licenciatarios exclusivos, ya que les habia sido fijado el canon de acuerdo con
la exclusividad (es de suponer que, como ya es jurisprudencia consolidada, s¢ fijardn ac-
tualmente las regalias teniendo en cuenta la posibilidad de importaciones paralelas); por
otra parte estima contradictorio que haya libre circulacién de mercancias y se obligue a
los licenciatarios a actuar la patente (entonces no tendria sentido el articulo 5 A del CUP);
en fin, indica, que la remuneracién que obtiene el titular con la primera comercializacién
del bien no favorece al licenciatario de otro pais que debe sufrir la importacién paralela
(I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, Milano, 1984, p. 439).

(27) En ausencia de limites de la exclusiva podria, te6ricamente, el titular del dere-
cho de propiedad industrial imponer condiciones leoninas en la distribuci6n y asegurarse
en cada tramo de circulaci6n del bien una recompensa, siempre que se tratara de un bien
de propiedad industrial de gran valor (marca supernotoria, patente de invencién tnica).
Por ello el principio de la remuneracién no es el todo adecuado. El agotamiento basado
en que ha habido consentimiento parece un buen criterio. Otra posibilidad serfa conside-
rar que el titular que opone su derecho ante una importacién paralela o intenta controlar
el comercio de un bien importante sobre €l que tiene la exclusiva abusaria de su posicién
dominante.

(28) Precisamente la disparidad de legislaciones puede hacer que esté remunerado
en unos sitios y en otros no. Para paliar este inconveniente, se trata de ofrecer derechos
de Propiedad Industrial vilidos para toda la CEE. Asi, el convenio de Luxemburgo sobre
patente comunitaria —que no ha entrado en vigor—, el Proyecto de Reglamento sobre
marca comunitaria, el Proyecto sobre un modelo industrial comunitario elaborado en 1990
por el Instituto Max Planck, etc.
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por el principio de la remuneracion, el TICE ha optado por seguir la
doctrina del consentimiento.

b) III. La doctrina del consentimiento como criterio para
determinar el agotamiento de un derecho de Propiedad
Industrial

La idea motriz que impulsa la jurisprudencia del TICE es la de im-
pedir restricciones al comercio intracomunitario o, si se quiere, servir
de garante a la libertad de circulacién de mercancias. Sin embargo, no
se puede llevar esta idea a una auténtica desaparicién de las fronteras:
no es inadmisible cualquier restriccion a la posibilidad de importacion
de otro Estado miembro. Esto es asi, porque el articulo 36 contiene una
enumeracion de excepciones a la libre circulacion de mercancias, entre
las que se encuentran los derechos de Propiedad Industrial.

El punto de conciliacion de estas dos exigencias contrapuestas (la li-
bre circulacién de mercancias y el respeto de los derechos de Proiedad
Industrial) lo encuentra el TICE en el criterio del consentimiento: si el
titular de un derecho ha consentido en la comercializacién del bien, no
puede oponerse luego a su ulterior circulacion de los restantes Estados
miembros.

Esta nocién de consentimiento estd relacionada con la doctrina de
los propios actos, de un lado, y, de otro, con la superacién del principio
de territorialidad dentro de la Comunidad. Pero al exigirse el consenti-
miento, queda claro que no se produce una lesion injustificada a la ga-
rantia de los derechos de Propiedad Industrial: siempre quedardn pro-
tegidos los derechos de Propiedad Industrial surgidos con independen-
cia, es decir, sin que haya un consentimiento originario (29).

El consentimiento cubre las titularidades fiduciarias o de sociedades
hijas: hay consentimiento reciproco, de tal manera que las sociedades hi-
jas, hermanas o madres no pueden oponerse a las importaciones para-
lelas de productos provenientes de las otras. Pero también cubre los su-
puestos de cesion parcial dentro del Mercado comin: el consentimiento
que sirvié de base al contrato de cesion es el fundamento para que las
comercializaciones sucesivas de los que intervinieron (en el contrato) o
de sus causahabientes den lugar al agotamiento, se entiende que hay
aqui también un consentimiento reciproco y no cabra la oposicion a la
importacion paralela.

(29) Supuesto excepcional en patentes (que haya inventores independientes de la mis-
ma invencién); pero que puede darse en las marcas. Esta es la doctrina “Terra-
pin-Terranova”.
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b) III. a) El precedente del criterio del consentimiento: el acuerdo
colusorio del articulo 85 del Tratado de Roma. Supuestos
de agotamiento relativos a marcas

Una de las razones que han contribuido a que el concepto de con-
sentimiento (30) se configure como concepto central en la Jurispruden-
cia, puede hallarse, tal vez, en que las primeras sentencias del TICE se
apoyaban para la represion a la oposicion a las importaciones paralelas
en la nocién de acuerdo entre empresas para la limitacién de la com-
petencia (articulos 85,1).

La via del articulo 85 sirvié para atacar dos casos de agotamiento
relativo a marcas, uno el caso “Grundig-Consten” (31) y el otro el caso
“Sirena”. El primer caso versa sobre un concesionario que intenta opo-
ner la marca inscrita a su nombre a importaciones paralelas de produc-
tos de su principal; se trata de una inscripcion fiduciaria de una marca
y, por tanto, si cabria considerar el caso como un acuerdo colusorio en
el sentido del articulo 85,1 Tratado de Roma, puesto que hay un acuer-
do de reparto de mercado entre personas que actdan de un modo coor-
dinado. Sin embargo, el segundo caso se trataba de una cesién de mar-
ca, realizada por el titular originario a dos cesionarios independientes;

(30) El Abogado General Mancini habia defendido en el caso “Pharmon-Hoechst”
(STICE de 9-7-1985, en CMLR 1985, p. 775) una interpretacién del consentimiento con-
traria a la que se deriva de la Sentencia. Para Mancini, en el caso de que la concesién de
las licencias obligatorias fuera predecible habria consentimiento, ya que Mancini parte del
hecho voluntario de la no explotacién por parte del titular (puesto que no explota con-
siente en las consecuencias de su falta de explotacién). DEMARET considera que “Phar-
mon” supone una derogacién de “Merck”, pero que no se aplicard a marcas, porque en
marcas debe jugar s6lo el principio del consentimiento, no el de remuneracién, que ten-
dria cabida en Derecho de patentes y en Derecho de autor, “Free Movement of Goods
under Community Law”, 1IC, 1987, p. 178. A mi juicio, el principio de consentimiento
esta también ligado al principio de prohibicidén de comportamiento contra los propios ac-
tos. El consentimiento, como hemos visto, no es, frente a lo que seiiala DEMARET, anti-
tético con la remuneracidn, si consiente el titular es porque ha obtenido remuneracién.
Por ello, “Pharmon” no supone una derogacién de la doctrina de Merck y, como dice KOP-
PENSTEINER, lo importante es que el titular haya tenido una oportunidad de obtener su
remuneracion (“Zum Erschopfungsgrundsatz im Patent, und Urheberrecht”, Grur Int
1972, p. 413). MASSAGUER critica que no adopte el TICE una noci6n de consentimiento
amplia, p. €j., para el caso de que el titular renunciara a la patente en un pafs (esto su-
pondria la derogacién de la doctrina “Merck”, {qué diferencia hay entre no usar el plazo
de un aiio de prioridad unionista o renundciar a una patente concedida?); v. op. cit, p. 267.
A mi juicio, esta interpretaci6n va contra el articilo 36 TRoma. Otro argumento que se-
fiala el autor a favor de una nocién gwiplia de consentimiento es que merced a ésta no se
podra aislar un mercado.

(31) “Grundig-Consten” (STICE 13-7-1966, Recueil 1966, p. 430). Para “Sirena”, v.
nota 5.
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aqui no se van a respetar los derechos adquiridos, se va a dar una in-
terpretacion retroactiva al articulo 85, cuando faltaba toda intencion co-
lusoria, dado que el derecho vigente al tiempo de la cesidn se basaba
en el principio de territorialidad (32), luego era una accion licita “ab
origine”.

En los dos casos se puede hablar de consentimiento en sentido am-
plio. En el caso “Sirena”, en concreto, ese consentimiento habifa consu-
mido sus efectos en el momento de la cesion, a pesar de ello serfa ho-
mologable con el consentimiento actual que es el que se exige como pre-
supuesto subjetivo del agotamiento.

b) IIL. b) La superacién aparente del consentimiento (del articulo
85): el caso Hag. Aplicacion del articulo 30 y doctrina del
origen comiin

b) 1. Exposicién del caso

Pues bien, el TICE dio un paso maés en el caso “Hag” (33), donde
la idea de consentimiento cede ante la idea de “origen comin”. Aqui
no sélo se trataba, como en el caso “Sirena”, de dos empresas indepen-
dientes (en el caso “Sirena”, dos cesionarios son titulares de una marca
idéntica), sino que, ademds, no existia un acto de consentimiento origi-
nario de las partes. En efecto, el caso “Hag” consistia en una expropia-
cién sin indemnizacién de una filial de una empresa alemana
(“Hag”) (34) por el Estado belga, que luego vendi6 la empresa a la so-
ciedad “Van Zuylen Freres”.

(32) Entiende AUTERI que, a partir de esta Sentencia del caso Sirena, hay que en-
tender la nulidad de todos los acuerdos de cesién parcial en la CEE (op. ult. cit., p. 340).
Este principio es recogido por el proyecto de Reglamento de la marca comunitaria. A mi
juicio, salvo el régimen particular de la marca comunitaria, se deben considerar los acuer-
dos validos si lo son de acuerdo con la legislacién del pafs en cuestin, solamente en cuan-
to a los efectos,habrfa una limitacién, en ningin caso podrian ir contra la doctrina del ago-
tamiento comunitario. No es un fenomeno de conversién, como en el caso de conversién
de la cesi6n nula en la licencia.

(33) STICE 3-7-1974, Rec. 1974, p. 731. Es instructiva la comparacién con la solu-
cidén que se dio a las expropiaciones de marcas en territorio alemén oriental; p. ej. el caso
"Taeschner” (Sent. BGH 15-1-1957, Grur 1957, p. 231). No se permitia la entrada de pro-
ductos con violacién de marca, ni siquiera para la exportacién. En Italia hay jurispruden-
cia contradictoria para el caso de procucién para la exportacion {v. DI CATALDO, I segni
distintivi, Milano, 1985, p. 105).

(34) En Rec. p. 733 se destaca que la expropiacién fue del Gobierno Belga como in-
demnizacién de guerra. En la p. 737 se dice que el hecho de la desvinculacién no sirve
“s6lo” como objecién a la importacién —lo que cabria entender en el sentido de que en
el aso de que hubiera otros requisitos, si se podria alegar—. El fundamento 11 resalta la
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Ante las importaciones paralelas no se podia argiiir el articulo 85,1
Tratado de Roma, pues no habia vinculo contractual ni practicas con-
certadas, y, por ende, no se podia recurrir a la doctrina del consenti-
miento, ya que no habia acuerdo entre los titulares independientes o sus
causantes. Por ello el Tribunal se desembaraza de la idea de consenti-
miento, que en este caso, a primera vista no le servia y aplica la nocién
de “origen comun” (35).

El TICE acude al articulo 30 Tratado de Roma y reputa incompa-
tible con el mismo la oposicién de un derecho de marca por parte del
titular en un Estado miembro contra la importacién de un producto con-
trasefiado con la misma marca, que proviene de un titular de una marca
que esté relacionada con el titular anterior por tener un origen comun
(la marca fue originariamente de un mismo titular, titular del que deri-
van los derechos de los actuales propietarios). Esta oposicion es incom-
patible con el articulo 30 y, por ello, no produce efectos.

necesidad de que se logre una solucién para marcas diferentes, porque no hay una “limi-
tacién temporal”. Sobre el planteamiento del “Hag” inverso (équé sucedera cuando sea
el expropiado el que pretenda exportar sus mercancias al pais del expropiante?) v. EBEN-
ROTH y PARCHE, “Markenaufspaltung und nationale Markenrechte im Spannungsver-
héltnis zum Grundsatz des freien Warenverkehrs”, en Grur Int, p. 739. Se inicié el asunto
en el OLG Hamburgo (decisién en IIC 1989, p. 231), que consider6 que el consentimien-
to inicial a la constitucién de la filial en Bélgica, debia estimarse retirado, también se ale-
g6 a “Pharmon” como una derogacién de “ Hag”. El BGH al formular la cuestién preju-
dicial segiin el articulo 177 TRoma ha esgrimido también razones de proteccién a los con-
sumidores, al ser una marca muy conocida en Alemania. En cuanto a la aplicaci6n tini-
camente a marcas de la doctrina del origen comiin (entendida como algo diferente del con-
sentimiento), v. MASSAGUER, op. cit., p. 104; quien, de otra parte, entiende que no se
aplica la doctrina del origen comin més que a marcas. Da como ejemplo el caso “Keur-
koop”. El modelo industrial de un titular en Holanda tenia el “origen comin” de que era
basado en el modelo industrial de su creador en otro pafs; situacién que era posible, por-
que en Holanda no hace falta ser creador para ser titular de un modelo industrial, basta
con ser el primero en registrar. Dice MASSAGER que falta aqui el origen comiin, sin em-
bargo, a mi juicio, lo que falta es la transmisién, que seria que luego el presupuesto del
origen comun (en el caso, el creador del modelo no transmiti6 los derechos y pasaron los
6 meses de prioridad). Por la misma regla de tres se podria decir que no se aplica el ori-
gen comin para la marca “Atila” de dos Estados miembros de la CEE, cuando ambos tie-
nen origen en el padre de los hunos. En mi opinién, la doctrina del origen comin no es
un incompatible con el principio del consentimiento interpretado en el sentido del texto.
Tampoco me parece afortunada la mencién que hace este autor al caso “Coditel” Cp.
104), como veremos al estudiar el Derecho de autor, la venta de una obra y la reproduc-
cién de la misma son facultades diversas y no parece adecuado estudiar la cuestién como
una excepcién al agotamiento. Por fin, MASSAGUER considera incompatible la doctrina
de Pharmon y de Hag (p. 365).

(35) Una primera observacién debe notar que es evidente que no le sirve si se apoya
exclusivamente en el articulo 85,1 Tratado de Roma; no si utiliza otro concepto de
consentimiento.
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b) 2. Aplicacién de esta doctrina al fenémeno inverso: “Hag” II y el caso
“Pharmon-Hoechst” de patentes

Se produce aqui, a mi juicio, una situacion andloga al caso “Phar-
mon-Hoechst” (36), que comentaremos al tratar €l agotamiento en ma-
teria de patentes. Es también un caso de expropiacion, pero en este caso
el que pretendia hacer valer los derechos de Propiedad Industrial era el
expropiado, no el beneficiario de la expropiacion. Evidentemente, en el
caso “Hag” existe una aversion contra la posibilidad de una comparti-
mentacion del Mercado comin que afectaria a éste para siempre, por-
que las marcas gozan de proteccién indefinida, si se renuevan los regis-
tros.

A mi juicio, conviene precisar este punto, que es evidente que no
fue “ratio decidendi” del Tribunal (37), pero que puede ser decisivo para
tener un concepto de agotamiento homologo en los diferentes derechos
de Propiedad Industrial: en el caso “Hag”, el sucesor del expropiante
(Van Zuylen Freres, causahabiente del Estado belga) pretendia el ejer-
cicio de los derechos de la marca para evitar la importacion del bien
por parte del titular original. El caso “Pharmon-Hoechst” ha sido, en
cambio, inverso, porque en €l se reconocid el derecho del titular de pa-
tente de impedir la importacion de un bien producido en un Estado del
Mercado Comuin por un licenciatario obligatorio.

b) 3. La solucién del caso “Hag” inverso como un supuesto distinto al de la
Sentencia “Hag” y homologable al caso “Pharmon-Hoechst”. La
armonizacion del criterio del agotamiento en patentes y en marcas

Como consecuencia de lo expuesto, cabria plantearse la posibilidad
de que el caso “Hag” inverso tuviera una solucién diferente a la que
tuvo el caso “Hag I”, no porque hubiese cambiado la doctrina del TICE,
sino porque se trataria de un caso diferente al que juzgd por primera
vez el Tribunal. Para el enjuiciamiento del caso “Hag” podria reformu-
larse el principio del consentimiento y, de acuerdo con este principio,
parece que el beneficiario de la expropiacién consiente (de otra manera
irfa contra sus propios actos), pero no el expropiado (38). El principio

(36) V. nota 30.

(37) Es decir el Tribunal formuld su doctrina en términos generales, pero ello no es
¢Gbice a la posibilidad de restringirlo al caso concreto y como en un sistema de “case law”,
se tratarfa de analizar el caso para en supuestos andlogos dar la misma solucién; v. LA-
RENZ, Methodenlehre, 1969, p. 265.

(38) Bien es verdad que, normalmente no se planteard el problema de que el bene-
ficiario de una licencia obligatoria de patente se oponga a la importacién de bienes de su
titular, entre otras porque son licencias no-exclusivas, hay supuestos excepcionales empe-
ro en los que cabe una licencia obligatoria exclusiva, v. articulo 101,1 in fine de la Ley de
Patentes. Norma quizés inconstitucional por ir contra el articulo 5,A,4 del CUP —v. ar-
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del consentimiento conduciria entonces a una misma solucion para los
casos de expropiacion relativos a marcas o a patentes.

Podria cuestionarse, de otro lado, la licitud de la expropiacién sin
indemnizacién, cuestién que implica graves problemas constitucionales,
al menos desde el punto de vista del derecho aleman (recordemos que
la empresa Hag fue expropiada por ser alemana), donde el articulo 14
Ley Fundamental configura el derecho de propiedad como un derecho
fundamental (39). Otro problema es el de la expropiacién con indemni-
zacion, que puede plantear problemas por la subsistencia ilimitada (en
potencia) de diferentes titulares de la misma marca (40), lo mismo se
planteara en los casos de ejecucién forzosa y todo ello por el principio
de territorialidad.

b) 4. El problema de la ejecucién forzosa (quiebra y ejecucion). Una matizacion
a la solucién del caso Hag inverso

Sin embargo, en los casos de ejecucion forzosa sobre un derecho de
marca podria defenderse una solucién distinta a la defendida para el

ticulo 96 Constitucién—. Como sefiala HOLTMANN YDOATE, esta interpretacién no es
defendible; entre otras razones, porque, si es admisible la expropiacién, no se ve porqué
no pueden preverse licencias obligatorias exclusivas (“El articulo 5 del Convenio de Paris
y las licencias obligatorias de patentes en Espafia. Problemas de compatibilidad con el Tra-
tado de Roma”, en Semanario de Comercio Exterior, 1990, inédito). En otros paises hay
declaraciones constitucionales sobre el deber de proteger a los autores e inventores que
son alegadas para la mayor proteccién del titular (no sélo se manejé en “Pharmon” el con-
cepto de consentimiento como “ratio decidendi”, se hablé asimismo de “favor inventio-
nis”, principio que no es aplicable para las marcas). V. en Espana el articulo 20,1,b de la
Constitucién.

(39) El BGH al plantear el caso “Hag” inverso, ha soslayado tratar estos temas de
constitucionalidad, que en relacién a las marcas fueron planteados por KRIEGER, “Das
Warenzeichen als Eigentumsrechts im Sinne des Artikels 14 des Grundgesetzes”, en GRUR
Int. 1980, p. 335-342. La decisién del BGH es del 24-11-1988 (Grur Int 1989, p. 401). Los
problemas en el derecho alemén vienen por la primacia de la carta constitucional alema-
na sobre la aplicacién del derecho comunitario. La Sent. del Tribunal Federal Constitu-
cional alemén de 29-5-1974 consideraba que el nivel comunitario de proteccién de los de-
rechos fundamentales no era satisfactorio y por tanto se aplicaria la roteccién nacional de
tanto (“solange”) no fuese alcanzado. No obstante una nueva Sent. de 22-10-1986 (“So-
lange II”) entiende que ese nivel de proteccién ha sido alcanzado. V. WOELKER y RO-
DRIGUEZ IGLESIAS, “Derecho comunitario, derechos fundamentales y control de cons-
titucionalidad”, en Revista de Instituciones Europeas 1987, p. 667. La Ley 63 de la Alta Co-
misién de los Aliados que reconoce los atentados a los bienes de alemanes en el extran-
jero debe estimarse incompatible con la Ley Fundamental, v. EBENROTH y PARCHE, op.
cit., p. 747.

(40) Cfr. el caso de la expropiacion forzosa de Rumasa, aunque la indemnizacién no
fue previa, que ademds plantea la cuestién de la incidencia en el extranjero de los actos
de soberania. Por otra parte,la existencia ilimitada de las marcas no es dbice a la entrada
de productos competidores, que pueden entrar, aunque con otra marca, por eso se habla
de competencia monopolistica.
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caso “Hag inverso” por dos consideraciones: 1. En el supuesto de eje-
cucion forzosa, corresponderia a las sociedades hermanas o madre o hi-
jas intentar adquirir la marca, si no lo hacen no parece que el dafio se
deba imputar a su adquirente; podria entonces considerarse que hay con-
sentimiento en sentido amplio y 2. esté el problema de la proteccion in-
definida de las marcas, ante la necesidad de evitar la perpetuidad de
compartimentos estancos en la CEE (originados por la pasividad del ti-
tular, pasividad que se da también en una licencia obligatoria de paten-
te, pero que dada la duracién temporal de la proteccién de la patente
no es tan grave). Habrfa entonces una solucién parcialmente diferente
para marcas y patentes (41).

En cambio, en el caso de expropiacion forzosa, el problema se tras-
ladaria a la idoneidad del medio empleado, como medida excepcional
y atentatoria en la mayoria de los Estados miembros a un derecho fun-
damental (el de la propiedad), y se juzgaria en términos de proporcio-
nalidad, aplicindose en algiin caso la doctrina “Hag” (segun se formulé
por primera vez), cuando se apreciara que la expropiacion forzosa era
un medio racional en esa situacion (42).

Sin embargo AUTERI (43) da una solucién diferente para el caso
de cesiones parciales (en Estados diferentes) que fueran posteriores al
Tratado de Roma: estas cesiones serian nulas (44). Por tanto, no se plan-
tearian los problemas que tratamos: no cabria la adjudicacion en una li-
quidacion de quiebra de una marca o de una patente limitada a ese Es-
tado donde se desarrolla el procedimiento de la quiebra; no cabria la
expropiacion para ese Estado, etc. Esta postura parece demasiado radi-
cal, e incompatible con la formulacién del TICE sobre la distincién en-
tre existencia y ejercicio de un derecho, el TICE admite estos derechos
diferentes, lo unico que no admite es que sirvan para oponerse a las im-
portaciones paralelas (45).

(41) En el caso de adjudicacién en la liquidacién de la quiebra de una sociedad de
un patente, no habria consentimiento y cabria la oposicién a la importacién paralela por
parte de las sociedades vinculadas al quebrando; no as{ en marcas porque serviria para
crear territorios cerrados en el Mercado Comiin. Tampoco me parece inadecuada la po-
sicién que entienda que en el caso de adjudicacién en la liquidacién de la quiebra de una
patente habria habido consentimiento y, por tanto, agotamiento.

(42) Lo que puede plantear la extension a otros Estados de un acto de soberania.

(43) Op. cit. V. también “Cessione ¢ licenza di marchio per Stati e diritto europeo
della concorrenza”, Riv. dir. ind. 1972, 1, p. 320.

(44) Por otra parte habria que estudiar las consecuencias de la nulidad, que son im-
precisas. Es ya bastante gravoso que no quepa la oposicién a la importacidn paralela: no
cabe la oposicién a la importacién o produccién del bien contraseiiado con la marca si
proviene de otro titular legitimo de la marca. Estos titulares pueden conceder licencias,
con lo que se puede multiplicar el nimero de personas legitimadas y forzar el que se ten-
ga que adoptar un acuerdo delimitativo. V. en el caso “Persil” la Comisién ponderé el
acuerdo al que llegaron las empresas interesadas (v. el 7. Informe sobre la competencia
de la Comisi6n).

{45) El TICE sdlo se ha enfrentado a casos de cesiones territoriales producidas con
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Consideramos, por tanto, que cabe una cesion parcial dentro del
MercadoComiin por el articulo 36; si es voluntaria, se producira el ago-
tamiento ante toda introduccién en el comercio por parte de los que ha-
yan intervenido en la cesin (o sus causahabientes) y si es forzosa la con-
secuencia normal es que no habra agotamiento (con la matizacién rela-
tiva a marcas supra reseiada, en los casos de expropiacion justificada o
de liquidacién de quiebra).

Estas soluciones tan matizadas en el caso de marcas (a medio cami-
no entre el criterio del consentimiento (46) y el del origen comiin) no
serfan tan complejas en el caso de las patentes, donde no se plantearia
el problema de la indefinitud del plazo de proteccion y donde no habria
problemas de confundibilidad de los consumidores.

b) 5. La revocacién del consentimiento como criterio para la determinacién del
agotamiento. El Dictamen del Abogado General F.G. Jacobs en el caso
“Hag” IT (13 de marzo de 1990)

Ante el nudo gordiano que representa hacer una interpretacion con-
ciliadora de todas las Sentencias habidas en materia de propiedad in-
dustrial, es de suma importancia estar atentos a las tltimas evoluciones
del Derecho comunitario en este punto. De muy reciente fecha es el tex-
to provisional del Abogado General en el asunto “Hag” inverso, por lo
que su andlisis presenta un interés acentuadisimo.

El interés viene dado no sélo por la indudable importancia del caso,
sino también poque el Abogado General ha propuesto al TICE la abro-

anterioridad a la constitucién de! Tratado de Roma; pero el caso “Grundig” citado es ho-
mologable al caso que discutimos, y es posterior al Tratado de Roma: en esta Sentencia
no se dice que la inscripci6n fiduciaria sea nula, sino que no cabe la oposicién a la im-
portacién paralela.

(46) El criterio del consentimiento puede emparentarse con los criterios del ejercicio
abusivo de un derecho —distincion entre existencia y ejercicio del derecho, criterio que
se deduce del articulo 36— con lo que perderia la vinculacién exclusiva con el articu-
lo 85; a fin de cuentas el que consiente va contra sus propios actos —o ejercita de modo
abusivo su derecho— si se opone a una importacién paralela. El concepto de abuso de
derecho puede ser central p. €j. para la resolucién del caso siguiente. Hay un titular de la
marca mixta “Nike” (consistente en la denominacién mencionada y en el gréfico de la vic-
toria alada) en Espafia con una prioridad que se remonta al afio 20 para tejidos; poste-
riormente intenta el registro en Espaiia el titular de la marca de nombradia internacional
“Nike”; éste le es denegado. Sin embargo, un empresario obtiene a la vez una licencia ex-
clusiva de marca del titular de la marca espaiiola (lo que le confiere legitimacién activa,
v. en detalle el ejemplar mecanografiado de mi tesis doctoral Trasferimento e licenza di
marchio. Profili di diritto italiano e comparato, p. 317 ss) y por otra obtiene la concesién
de la distribucion exclusiva para Espaia de Nike Internacional. Este empresario pretende
oponerse a las importaciones paralelas de los productos de su principal, lo que constituye
un manifiesto abuso de derecho que quedaria excluido de la cldusula de salvaguardia del
articulo 36.
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gacion de la doctrina “Hag” I; es decir, no defiende una solucién como
la propuesta en este trabajo de que habria que mantener “Hag” I (con
las matizaciones senaladas) y dar una soluci6n distinta a “Hag” II (asi-
milandolo a la solucién dada en “Pharmon-Hoechst”). Entiende que
debe prevalecer la doctrina de la Sent. “Terrapin-Terranova”, sentencia
en la que se defendid que si las empresas eran distintas y no tenian vin-
culos econémicos o juridicos cabia la oposicién a las importaciones (47).

En su critica a “Hag I”, hace hincapié el Abogado General en que
la doctrina del origen comin de Hag I no tiene fundamento en el Tra-
tado. De otra parte, critica la afirmacién de las Sent. “Sirena” y “Hag”
sobre la menor proteccion que deben encontrar las marcas frente a otros
derechos de propiedad industrial, y entiende que deben considerarse su-
peradas por sentencias posteriores que sostienen la necesidad de prote-
ger la marca como medio de proteccion del “good-will” de la misma, y
como instrumento para evitar la confusién de los consumidores (Sent.
American Home y Centrafarm c. Winthrop).

Dado que la Sent. “Hag” supuso un paso excesivo adelante habra,
en opinion de Jacobs, que volver a los criterios manejados anteriormen-
te por el TICE: a saber, el criterio de la existencia y ejercicio de dere-
chos (que se deriva de los articulos 30-36), el criterio del agotamiento
y el criterio de represion de acuerdos colusorios del articulo 85. Es evi-
dente que en el caso Hag no habia un acuerdo colusorio (48); en cuan-
to a los otros criterios, sostiene el Abogado General que no hay un ex-
ceso en el gjercicio del derecho de oposicién a la importacién, porque
se cumple la funcién de proteccion del “goodwill” de la propia marca y
que de agotamiento no se puede hablar porque son dos titulares
independientes.

Tiene también importancia la postura defendida por el Abogado Ge-
'neral, porque puede llevar a la superacion de la doctrina Sirena, y al ca-
racter retroactivo que ha dado el TICE al articulo 85. Esto supondria
plantear sobre base totalmente nuevas el agotamiento.

(47) Con la salvedad de que en algunos casos la doctrina sentada por la Jurispruden-
cia de algunos Estados miembros, singularmente Alemania, puede ser demasiado estricta
a la hora de determinar una semejanza entre marcas y constituir una medida de efecto
equivalente al ser un entorpecimiento a la libre circulacién de mercancias. Este entorpe-
cimiento sélo opera hacia adentro, porque allende la RFA los productos germanos no se
encontrarian con el obsticulo de una legislacion restrictiva similar que les impidiera la ex-
portacion —p. ej. el caso Terrapin-Terranova “inverso” no habria permitido a la empresa
inglesa oponerse a las importaciones de productos provenientes de la empresa alemana,
ya que los criterios jurisprudenciales ingleses de apreciacién de la confundibilidad son més
laxos—.

(48) Por ello se formulé la doctrina del origen comin.
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b) 6. Critica al Dictamen del Abogado General

Si bien la exposicién magistral de Jacobs —que hemos tenido que
relatar de forma muy comprimida— hace que sea muy atrayente su opi-
nién, no podemos menos de hacer alguna critica:

1. En primer lugar apenas se alude a la Sent. Pharmon y a la com-
patibilidad con la abrogacion de Hag I; ello plantea la posibilidad de
dar soluciones diferenciadas segin los derechos de propiedad industrial
de que se trate, cuando el articulo 36 no hace ninguan distincién entre
los mismos (49).

2. El hecho de que quede derogada la doctrina contenida en una
sentencia (Hag I) y la posibilidad de que se derogue la doctrina de Si-
rena, que parece inevitable cuando caiga Hag I, aunque cuente con los
precedentes que cita el Abogado General (50), es, sin duda, grave por
la inseguridad que genera.

3. Producira una compartimentacion de mercados que ya se supo-
nia superada; sobre todo, si la solucidn que propone el Abogado Gene-
ral se extiende a Sirena. La contrapartida es que permite que se esta-
blezca un limite a la doctrina Terrapin Terranova, impidiendo que los
Estados tengan una jurisprudencia irracional sobre la confundibili-
dad (51).

4. La doctrina del origen comiin puede ser reformulada en el sen-
tido que proponemos. No parece 16gico incluir bajo la ribrica general
de agotamiento, entendido en el sentido amplio de excepcidn ante la
oposicién de un derecho de propiedad industrial ante una importacion,
los supuestos de cesiones realizadas antes de la entrada en vigor de la
CEE, pero no aquéllos en que la cesién ha sido forzada, sin distinguir
entre las partes de la expropiacion. ¢Por qué debe ser de mejor condi-
cién el beneficiario de una Expropiacién Forzosa que el cesionario? En
cambio, parece mas adecuado que reformulemos la doctrina del origen

(49) Una justificacion a la disparidad de soluciones es encontrada por el Abogado Ge-
neral en la Sent. “Deutsche Grammophon” de 8-6-1971 que senalaba que el articulo 36
s6lo permitfa limitaciones a la libre circulacién de mercancias hasta donde fuera necesa-
rio por salvaguardar el derecho, por ello habré que distinguir la esencia de cada derecho
y sera admisible hacer distincién entre los mismos.

(50) P. 43, punto 67 de su Opinién.

(51) Sobre los problemas de confundibilidad en Derecho espaiiol, italiano y comuni-
tario, v. el ejemplar mecanografiado de mi tesis doctoral Trasferimento..., cit, p. 549 ss. La
primera Directiva de marcas, como acertadamente seitala el Abogado General, no servird
para solucionar los problemas de confundibilidad, porque, en realidad, ¢l principio de pro-
hibicién de similitud de marcas estd recogido en la legislacién de todos los Estados miem-
bros. Sin embargo el TICE cumplir4, sefiala Jacobs, una labor fundamental cuando tenga
que interpretar el articulo 4,1,b de la Directiva. Niega por otra parte, a mi juicio, con ra-
z6n que la primera Directiva suponga una derogacién de Hag I, ya que no recoge el prin-
cipio del origen coun; esto supondria que la legislacién pudiera derogar una interpreta-
cién del Tratado, lo cual no es posible; la via es defender que Hag I no estaba basado en
el Tratado (Jacobs) o sostener una aplicacion limitada de Hag I.
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comin como un postulado del principio de prohibicion del abuso de de-
recho: abusa de su dergcho quien, apoyandose en su derecho adquirido
para un Estado miembro —por el principio de territorialidad—, se opo-
ne a la importacion de bienes producidos por el cedente o por el expro-
piado. Esta doctrina del abuso del derecho tiene fuertes connotaciones
con la distincién entre existencia y ejercicio del derecho, que fue la pri-
mitivamente formulada por el TJCE con base en el articulo 36. Puede
también denominarse criterio del consentimiento.

4. EL AGOTAMIENTO EN EL DERECHO DE PATENTE

En el Derecho de patentes hay que sefialar que el agotamiento im-
pide que patentes originadas en la misma prioridad, o que sean de la
misma empresa en sentido amplio (p.ej. sociedad madre de un grupo),
0 que sean cesionarios de un mismo titular originario (52) (o de un mis-
mo solicitante de la primera solicitud de patente que de lugar a priori-
dad unionista) pueden servir como una barrera al comercio entre los Es-
tados miembros (53).

Caracteristicos del agotamiento en patentes ha sido el problema del
agotamiento de las licencias de pleno derecho y el de las licencias
obligatorias.

El TICE ha considerado que en el supuesto del licenciatario de ple-
no derecho hay consentimiento del titular a la introduccién del bien que
incorpora la patente en el mercado y no lo hay en el caso del licencia-
tario obligatorio.

La licenica de derecho se caracteriza porque hay una “invitatio ad
offerendum”, es el titular el que por su acto voluntario inicia una rela-
cién precontractual (54). Hay, por tanto, consentimiento y remunera-
cién que son las bases del agotamiento (55).

(52) MASSAGUER, Mercado comiin y patente nacional, nota que especificamente no
se ha abordado este ultimo caso por el TICE, BERCOVITZ es partidario de que se les ex-
tienda la doctrina del origen comiin.

(53) El postulado del agotamiento viene a cumplir una funcidn similar en el Mercado
comiin a la que cumple en el mercado interno: evitar el establecimiento de trabas al co-
mercio y a la distribucién de productos; una vez que el titular ha introducido su producto
en el mercado ya no estd autorizado para controlar la via que siga. Este principio era es-
pecialmente necesario en la Comunidad, para evitar la creacién de compartimentos es-
tancos o “cloisonnement” por titularidades fiduciarias o por licencias exclusivas (en los or-
denamientos en que se permite que el licenciatario eclusivo tenga legitimacidn activa con-
tra un licenciante). En el dmbito nacional serd prevalente el intento de evitar que un ti-
tular controle la circulacién de la invenci6n patentada.

(54) V. ALONSO PEREZ, “La responsabilidad precontractual”, RCDI, 1971, p. 859.

(55) Si bien, salvo acuerdo de las partes, puede determinarse el canon por el Regis-
tro de la Propiedad Industrial (articulo 82,3 de la Ley de Patentes espaiiola), aunque se
reputa la licencia como contractual (articulo 81,4 de la Ley de Patentes espaola). El con-
sentimiento padece por elio una ampliacién de su contenido normal, como en marcas.
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El agotamiento en la licencia obligatoria ha sido la cuestion tratada
en la Sent. “Pharmon-Hoechst” citada, que sefiala que el licenciante
puede oponer al licenciatario obligatorio que quiere exportar fuera del
ambito de la licencia, su derecho de patente. Aqui inciden varios pro-
blemas, de un lado, la naturaleza juridica de la licencia obligatoria como
expropiacién forzosa, que mal se aviene con la nocién basica de con-
sentimiento; de otro, esta la compatibilidad con el Tratado de Roma de
la obligacién de usar en un determinado Estado para que no caduque
la patente (56). El TICE y la Comisién muestran disfavor para con este
tipo de licencias, que quizd haya justificado el fallo.

BERCOVITZ (57) entiende que este principio supone una excep-
cién al principio de las marcas del origen comin y a la doctrina del caso
“K-Tel” (v. infra, epigrafe 5.a) y que es sdlo aplicable al Derecho de pa-
tentes. A mi juicio, no obstante, mas bien parece que se trata de una
consecuencia de la doctrina del consentimiento, doctrina que también
se aplicé en los casos “K-Tel” y “Hag” (en la interpretacion de la mis-
ma que hemos propuesto).

5. EL AGOTAMIENTO EN EL DERECHO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Un conjunto de sentencias recientes del TICE ha reafirmado la va-
lidez de las normas nacionales en materia de Derecho de autor. El Tra-
tado de Roma no las afecta en principio: caben términos de caducidad
del derecho diversos (el titular donde no haya caducado podré oponer-
se a la importacién) o es licito que se reconozcan diferentes facultades
segun los paises (p. ¢j. derecho a obtener una remuneracion por el ad-
quiler de videos, etc.) (58). Sin embargo, este reconocimiento de la po-

(56) Se ha puesto en entredicho por la Comision la facultad de los Estados para apro-
bar licencias obligatorias. La Comisién ha demandado a Gran Bretafia y ha anunciado su
intencién de demandar a Italia y a Espana (v. Wirtschaft und Wettbewerb 1989, p. 914, Rs
235/89 Comisién contra Italia). A mi juicio la legislacién sobre licencias obligatorias no
irfa contra el articulo 30 (libre circulacién de mercancias) sino contra el libre estableci-
miento, al obligarse a la fabricacién en el Estado nacional para evitar la caducidad de la
patente. V. MASSAGUER, que indica que es incompatible con el articulo 30, y que la de-
manda nacional se puede atender con importaciones de otros Estados miembros, esta el
principio de libre establecimiento, y asimismo la Sent. “Allen & Hanburys” de 3-3-1988
(op. cit., p. 339).

(57) Op. cit., p. 550.

(58) El primer caso es el de la Sent. EMI de 24-1-1989 (Grur 1989, p. 319 o CMLR
1989, p. 473). Se mantiene una postura favorable a los derechos de PI, la STICE de
11-7-1983 admite que una legislacién nacional prohiba la circulacién de cintas de video,
mientras estén exhibiéndose las peliculas y durante un tiempo después. No considera apli-
cado la férmula “Dassonville” que hubiera una medida de efecto equivalente. Esta Sent.
es importante porque sitda el trafico de videos como circulacién de mercancias y no de
servicios. A mi juicio, podria intentarse una solucién conciliadora: la venta del video ad-
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testad del Estado para regular el Derecho de autor no puede servir para
eludir la libre circulacién de mercancias.

Al igual que hicimos con los derechos de marcas y de patentes, no
vamos a proceder a un analisis de todos los problemas, sino que nos li-
mitaremos a comentar los puntos de mds interés en la Jurisprudencia,
dentro de esta relacién de tension: derecho de exclusiva-libre circula-
cién de mercancias.

5. a) La Sentencia K-tel

El principal problema que vamos a tratar es si la Sentencia “Phar-
mon-Hoechst” supone la derogacién de la Sentencia “Gema-K-tel” (59).
El caso “K-tel” versaba sobre los siguientes hechos: la sociedad para ges-
tion de derechos de autor alemana “Gema” cobraba un porcentaje so-
bre el precio final del disco mayor que el que percibia la sociedad de
autores britdnica, y, ante una importacion de discos procedentes de In-
glaterra, pretendia obtener la diferencia entre ambos porcentajes. La
Sentencia establecia la imposibilidad de exigir la diferencia del canon
aleman y el briténico.

La cuestién de si la doctrina “K-tel” ha sido derogada por la doctri-
na “Pharmon”, viene dada porque en el caso “K-tel”, se dice, hay un su-
puesto de hecho afin a la licencia obligatoria (como se recordars, la li-
cencia obligatoria no era ébice para que el titular de la patente pudiese
oponer ese derecho frente a las importaciones de bienes producidos por
el licenciatario obligatorio) (60).

quirido en otro pais comunitario es posible, pero no el alquiler (porque el alquiler es un
derecho de explotacién que por el articulo 36 el Estado miembro puede adoptar o no).
E! caso “SACEM?” es importante (v. infra). El caso “Warner Bros” —segundo de los ejem-
plos citados en el texto— (STICE de 17-5-1988, Grur Int. 1989, p. 668 y EWiR 1988, p.
995) trata de la admisibilidad de que en un Estado se reconozca el derecho independiente
de alquilar videos y en otro Estado no. En cuanto al derecho de tener legislacién diferen-
te para pantentes, v. Sent. 30-6-1988 (Grur Int 1989, p. 669), para modelos industriales v.
Sent. 14-9-1982 (Keurkoop, Rec. p. 2853, sobre el concepto de novedad). También v. las
diferentes Sentencias de 5 de octubre de 1988, que permiten que una legislacién nacional
no prevea licencias obligatorias para modelos industriales.

(59) Sent. de 20-1-1981, Rec. p. 147, Grur Int 1981, p. 229.

(60) Asi BERCOVITZ, que sin embargo no cree que haya sido derogada, sino que sim-
plemente se aplican principios diversos para patentes y para derechos de autor (op. cit.,
p. 575 y 591). Mas acertada nos parece la posicién de MASSAGUER, que no lo califica de
licencia obligatoria. DEMARET considera que son incompatibles (op. cit., p. 172). El BGH
al plantear la demanda prejudicial partia de que era un supuesto de licencia obligatoria.
El TICE no estudia si se trata de licencia obligatoria o no, simplemente no admite esa
interpretaci6n de la ley alemana. El Tribunal se basa en la nocién de consentimiento (fun-
damento 2). También parece que aprecia una posicién abusiva de la sociedad de autores
alemana, se dice que una entidad privada no puede establecer una especie de arancel (en
el caso “SACEM” también se aleg6 abuso de posicién dominante). La tnica posibilidad
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Para determinar si es un supuesto afin a la licencia obligatoria, es
preciso partir del andlisis de la legislacién britanica, en la que existia
una norma que permitia a cualquier interesado obtener una licencia obli-
gatoria para la edicion de una obra protegida por un derecho de autor
a un determinado porcentaje que fijaba la Ley. Este hecho motivaba
que las licencias contractuales no se concedieran por un canon superior
al porcentaje establecido por la Ley para las licencias obligatorias; en
efecto, nadie querria pagar una licencia voluntaria por un porcentaje su-
perior si cualquiera puede conseguir la licencia con posterioridad por
un precio inferior. En el caso que nos ocupa habia habido en Gran Bre-
tafia una licencia contractual cuyo precio era idéntico al porcentaje legal.

El andlisis del caso nos indica, por tanto, que no habia habido una
actividad administrativa supletoria del consentimiento (caracteristica de
la licencia obligatoria), sino que se trataba de un supuesto asimilable
“de facto” (pero no “de iure”) al precio legal o de tasa (61). Juridica-
mente las partes de la licencia voluntaria podian estipular el precio que
creyeran conveniente. Sin embargo, por el sistema britdnico que hemos
explicado, el titular que hubiera concedido licencias podria ser obligado
a otorgar otra a un canon determinado a un tercero que lo solicitara,
como el precio para ese tercero era un porcentaje fijado por la Ley de
Propiedad Intelectual, nunca se concedia por un porcentaje superior una
licencia voluntaria.

Como quiera que fuera, lo cierto es que el titular del derecho de au-
tor no tiene derecho a una remuneracién concreta a fijar en cada pais
(no puede por ello prestender que se le pague la diferencia del canon
establecido por cada sociedad de autor en cada Estado miembro). Lo
mismo sucede con el Derecho de patentes: basta para el agotamiento el
dehecho del consentimiento, aunque la comercializacién fuera en un
pais donde no estuviese protegida la patente y no se considera relevan-
te el hecho de que el titular no hubiese obtenido el Optimo nivel de
remuneracion (62).

que queda al titular es la de elegir €l pais en donde puede comercializar su producto. Otra
posibilidad es atacar a Inglaterra aplicando la regla “Dassonville”, al no permitir el juego
de la libre competencia en los precios y ser medida de efecto equivalente al favorecer a
los productores britanicos.

(61) Si aceptamos esta terminologfa un tanto confusa para el precio impuesto, que
parece mezclar la categoria de precio piblico y de tasa, que han sido bien delimitadas por
la ley de Tasas y Precios Piblicos de 15-4-1989.

(62) Basta el consentimiento para esa inmisién en el comercio. El titular no queda
desprotegido, porque cualquiera explote la patente en el territorio donde no hay protec-
ci6én no podra exportar porque se encontrard con la oposicién del derecho de Propiedad
Industrial. El inconveniente es que “estirando” la noci6n de consentimiento se podria afir-
mar que la existencia del licenciado obligatorio también se basa en el consentimiento del
titular, en su inactividad, porque no quiere producir el objeto o el procedimiento paten-
tado (puesto que si hubiera fuerza mayor o causa justificativa, no se producirfa la cadu-
cidad). Igualmente se puede seiialar que si no se protege la patente en el Estado de Pro-
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A mi juicio cabrian dos soluciones ante la doctrina “K-tel” relativa
a la diferencia de cdnones entre los Estados miembros:

1. Se reputa que la tnica facultad del titular es realizar la primera
introduccién en el comercio, con la consecuencia de que posteriormen-
te no podrd exigir la mayor remuneracion que obtendria la obra en otro
lugar y con la facultad de oponerse a las importaciones de ediciones ob-
tenidas por licencias obligatorias, con lo que se tendria la misma solu-
cién que en el caso de patentes (63). Ademas, en la hip6tesis de que el
precio fuera obligatorio (fijado por la ley) tnicamente serviria para ais-
lar un sector del mercado, pero solamente “ad extra” (impedirfa que el
licenciatorio obligatorio pudiera exportar), porque las importaciones,
por el principio de la libre circulacién de mercancias, serian libres (doc-
trina “Pharmon”). El titular decidir4 si conceder una licencia en el pais
de legislacion restrictiva o no (64).

2. La segunda interpretacion llevaria a buscar una solucién menos
lesiva para el titular. En este caso se deberia intepretar que se tiene que
pagar la diferencia de regalias (65), o bien entender que la diferencia
de cénones sdlo cabe exigirla si ha habido un factor distorsionante en
el mercado (como lo podria haber por una legislacién de un Estado
miembro), pero no si surgen de la autonomia contractual de las
partes (66).

teccion es por la voluntad del titular en otro Estado, puesto que no ha querido patentarla
en este Estado.

(63) Obsérvese que al licenciatario voluntario inglés se le permitiria fijar un canon
mids alto, que a o mejor servia para compensar la posibilidad de exportacién al extranje-
ro. Posibilidad que esta vedada al licenciatario obligatorio inglés, a quien podria ser opues-
to el derecho de autor ante una importancién paralela.

(64) Esta alternativa puede ser la més veces irrealista, sin embargo no se debe per-
petuar la diferencia de precios, v. LIEBERKNECHT, “ErschGpfung von Patentrechten und
Exportverbote in Patentlizenzvertragen nach européischen Recht”, en Festschrift F. Moh-
ring, 1975, p. 469, que seiala que es instructiva la comparacién de diferencias de precios
en el sector farmacéutico; también en Inglaterra era méds bajos los precios de firmacos,
pero esa alegacién no se admitié en el caso “Centrafarm”. La legislacion restrictiva puede
conceptuarse, ademds, como medida de efecto equivalente.

(65) Esta solucion es ciertamente loable, porque el hecho de que las regalfas fueran
més altas en Alemania provenia de un acuerdo con la GEMA, sociedad de autores, gue
es mas fuerte en Alemania y lo que trata de lograr el Tratado de Roma es que se eviten
estos mayores precios locales por el principio de las ventajas comparativas.

(66) Con la misma razén entonces se deberia abrogar la doctrina del caso “Merck”,
donde el factor distorsionante del Mercado consistia en la imposibilidad de proteger en
Italia los medicamentos. Otro tema que estaba latente en este caso es la posibilidad de
fraude de ley (de la ley alemana), por la circulacién de las mercancias dentro del grupo.
El TJCE rechazé esta alegaci6n, porque segiin las circunstancias del caso se deducia que
no se trataba de una puesta en el mercado fraudulenta, en Inglaterra “Ktel” habia inten-
tado distribuir sus discos sin lograrlo; pese a ello consideramos que se trata de una eco-
nomia de opcién y que por tanto es un acto en puridad licito. Es el titular del derecho el
que debe cuidar a quién y en dénde autoriza para la explotacién de su derecho. Se plan-
ted también el problema de la circulacién de la marca en un grupo en el caso “Deutsche
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5. b) El agotamiento de servicios: el agotamiento de la actividad de
radiodifusién

También se ha planteado a nivel comunitario el agotamiento, pero
no del producto, sino del servicio de radiodifusién; aqui no se puede ha-
blar de agotamiento mdas que en sentido impropio (67).

Un ejemplo es el caso “Coditel”, que trataba de la recepcién de un
programa emitido por una emisora y luego la posterior grabacién y di-
fusion sin autorizacién de ese programa por una red local (68). Habia,
por tanto, desfase cronoldgico entre la primera emision y la segunda y,
de hecho, una nueva explotacion. El TICE aplicé los principios del ar-
ticulo 36, cada Estado puede configurar el derecho de Propiedad Indus-
trial de la manera que quiera, sin que ello constituya una limitacion al
principio de libre circulacién de mercancias o de servicios.

Se advierte que en el caso “Coditel” se trataba de facultades diver-
sas que integran el derecho de autor y no habria lugar, por consiguien-
te, a la aplicacién de la doctrina del agotamiento (el hecho de que se

Grammophon”, v. REUTERS, OP. CIT., P. 9.811-982. Conviene destacar que el BGH con-
sider6, interpretando la doctrina del TICE que sélo eran admisible si no era consecuen-
cia de un reparto de papeles dentro del grupo de sociedades.

(67) A mi ver, otro caso de agotamiento impropio es el del agotamiento del derecho
a conservar la obra inédita, del que habla FERNANDEZ NOVOA, “El derecho moral de
los autores”, ADI 1987-1988, p. 23. En cuanto al agotamiento en radiodifusion es de in-
terés el articulo de GOUNALAKIS, “Erschopfung des Senderechts?” Zum 1986, p. 640 ss.
El autor trata los diferentes supuestos de agotamiento del derecho de distribucién para
lo cual analiza las diferentes posiciones jurisprudenciales del BGH. El autor defiende el
derecho de repeticion de las emisiones de TV siempre que estén dentro de la zona de co-
bertura de la emisora, y a que como los televidentes alemanes deben pagar un impuesto,
se llegaria a una doble imposicién (“Doppelbelastung™) si no fuera licita la repeticién den-
tro del 4rea de cobertura (no jugaria en este caso la confianza ni la seguridad del tréfico).
El autor defiende parciaimente la doctrina del BGH, publicada en Grur 1981, p. 413, con
nota critica de NORDEMANN. Una posicién distinta a la de GOUNALAKIS es la HUB-
MANN: el agotamiento solo tiene sentido en relacién con objetos materiales, no con ser-
vicios (“unkorperliche Wiedergabe”) —“Der Erschopfungsgrundsatz und das Recht der
offentlichen Wiedergabe™, en Festschrift Roeber zum 10. 12. 1981, p. 181—. En el mismo
sentido WINDISCH, op. cit., p. 481. La imposibilidad del agotamiento evita, segin DIETZ,
el “community shopping”, se aprovecharia la legislacién mas benévola para desde alli emi-
tir con impunidad (“Copyright and Satellite Broadcast”, IIC 1989, p. 149). En Espana hay
regulacion especifica: articulo 116 y 117 de la LPInt, v. BOTANA AGRA, ADI 1987-1988,
P. 74 y 75. En derecho espaiiol se aplica también la L 3-5-1988 (L 10/1988) sobre TV pri-
vada, que prevé en su articulo 6 como contenido de la concesion la emisién y transporte
de seiales. Asimismo se debe aplicar la normativa sobre antenas colectivas (L. 31/1987 de
18-12).

(68) Es el caso “Coditel”, STICE 18-3-1980; en la nota de MESTMAECKER (en
SCHULZE, Rechtssprechung, P. 33) se destaca la postura de la Comisién que pretendia
que s6lo estuviera el autor legitimado a solicitar una compensacién adecuada. En Espafia
un estudio de un caso similar a Coditel en GUERRERO ZAPLANA, “Los llamados videos
comunitarios y los delitos contra la propiedad intelectual cometidos por éstos”, La Ley,
1989, p. 811 ss.
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tenga derecho a la recepcién de una emisién no implica que se tenga
también derecho a volver a exhibir esa emision o a reproducirla “ad li-
bitum” en un canal privado). Se puede configurar o no como facultad
auténoma la exhibicién y por tanto esto serd un hecho licito o ilicito se-
gin el Estado miembro de la CEE de que se trate, pero —mientras sub-
sista el principio de territorialidad— el que sea licito en un Estado
miembro no implica que lo sea también en otro (69).

5. ¢) Relacién entre el agotamiento y las facultades que integran el
derecho de autor

El problema del alcance de las facultades del derecho, que hemos
visto que se ha planteado en primer lugar en relacion a la radiodifusion
(libre circulacion de servicios), cobra en Derecho de autor gran relevan-
cia también para la circulacién de mercancias que incorporan el dere-
cho de autor, y se ha planteado en otros casos que examinaremos.

La razon de esta relevancia es que todavia no se ha producido una
armonizacién de legislaciones en materia de Derecho de autor, por lo
que las diferencias en el contenido del Derecho de autor que configu-
ran los ordenamientos de los Estados miembros son notables (70). De
otra parte la diferencia en cuanto a las facultades del derecho de autor,
que no encuentran parangén en los derechos de propiedad industrial,
hacen que el agotamiento actie de un modo restringido, como ve-
reemos.

Analizaremos en primer lugar el caso SACEM (71): se trata de la ad-
quisicién en Italia de un disco —donde nio se reconoce por la legisla-
cién un derecho independiente de exhibicién de las obras del autor— y
su importacién a Francia —donde si se reconoce—. La consecuencia es
que el autor podra prohibir la exhibicion —facultad no reconocida en

(69) Puede haber, ademas, derechos asimilados al derecho de autor (como el del pro-
ductor de fonogramas, ¢l del editor de obras inéditas, etc.) que se reconozcan o no, segiin
las diferentes legislaciones de los paises miembros.

(70) En cambio en patentes los Estados miembros han modificado sus legislaciones
y hay una prictica uniformidad de contenidos, de otra parte, los Estados miembros —con
excepcién de Portugal y de Irlanda— son todos parte del Convenio de Munich sobre la
patente europea; ademas estd el Convenio de Luxemburgo. Por otra parte la Primera Di-
rectiva de Marcas abre la puerta para la armonizacién en este sector. Ademds las facul-
tades caracteristicas en este sector. Ademds las facultades caracteristicas del Derecho de
autor {que son las probleméticas) no tienen correlato en el Derecho de patente (como el
derecho de persecucidn, el derecho de ejecucién piiblica).

(71) También se ha planteado como abuso de posicion dominante (v. STICE
13-7-1989, en EWirR 1989, p. 1.005). En el 4mbito comunitario se han planteado proble-
mas por la diferente regulacién de la publicidad televisita como medida encubierta de res-
triccién de la competencia (v. STICE 26/1988 en RuF 1989, p. 305, que deroga la doctri-
na de la Sent. anterior 52/79 —UFITA 1981 (91), p. 340). La protecci6n no va a por el
articulo 30, sino por el articulo 56.
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el Derecho italiano, pero sf en el francés— en Francia si no se le paga
una remuneracion. Por tanto, no se produce en apariencia la consecuen-
cia normal del agotamiento. Parece que el objeto que incorpora la pa-
tente no se libera (no est4, como dicen los alemanes, “patentfrei”), sino
que se halla expuesto a la prohibicién de su titular. A mi juicio, hay que
destacar que si se produciria un agotamiento para la facultad de venta
(que es la facultad comiin del derecho de Propiedad Intelectual con el
de Propiedad industrial) pero no respecto de las facultades independien-
tes que se reconozcan.

Esta doctrina no es incompatible con la de K-tel (72). Se podria de-
cir que en “K-tel” la entidad alemana de gestion de derechos de autor
se oponia a la importacion de unos discos (en realidad, ni siquiera eso,
s6lo pedia la diferencia de regalias que se aplicaban en un pais y en
otro), pero no se trataba del ejercicio de una facultad diferente (califi-
car de facultad diferente del derecho de autor la posibilidad de exigir
la diferencia de canon seria arbitrario); por tanto, no habia ninguna ra-
z6n para no aplicar la doctrina del agotamiento. '

El caso “Warner Bros” es un caso homologable: se adquiere un vi-
deo en Gran Bretafia y se traslada a Dinamarca. En Gran Bretafia no
se reconoce un derecho separado a la remuneracion por alquiler, que si
se reconoce en Dinamarca. El hecho de haber adquirido en Inglaterra

(72) Obsérvese p. ej. que en el caso “Coditel”, ya examinado, no habia remuneracién
al autor. Era, ademds, un supuesto cualitativamente distinto a la circulacién de un pro-
ducto (que no se puede multiplicar indefinidamente, es finito, no asi las ondas electro-
magnéticas). Pretender que puedan retransmitirse libremente las transmisiones ajenas es
como defender que quien compra un producto patentado pudiera, por este mero hecho,
fabricarlo. Ademds, habia habido una transformacién, no era una antena de repeticién,
sino que se aprovech para la explotacién por un canal distinto al originariamente emiti-
do por el titular.

Por consiguiente, son facultades diversas del derecho de autor. Este principio estd
tambien en SACEM, pero es ajeno a K-tel.

Porque en K-tel no se trataba de facultades diferentes (o de derechos diferentes en
los términos de la Ley de Propiedad Intelectual espafiola), sino del mismo derecho (la ven-
ta del disco), s6lo que habia una divergencia den cuanto al contenido del precio. En el
caso SACEM no se habria tenido derecho a evitar la circulacién del bien, sélo a impedir
la ejecucién piiblica. Otro caso de discrepancia en cuanto al contenido del derecho de au-
tor es en el caso “Warner Bros”, en Gran Bretaia no se reconoce un derecho al alquier
independiente y en Dinamarca si. Se aplica el principio de territorialidad. Por tanto en
estos casos de facultades independientes del derecho de autor no nos hallamos ante ex-
cepciones al agotamiento (que es un limite a la exclusiva), sino, si se quiere, ante dere-
chos independientes de exclusiva. Puede, como planteaba el Abogado General en el caso
“Warner Bros”, darse una legislacién que arbitrariamente discriminase y entonces ser una
medida de efecto equivalente a las restricciones a la importacién. Un poco lo que sucedia
en “k-tel”, donde la interpretacién jurisprudencial de la Ley alemana reconocia el dere-
cho de exigir la diferencia de canon. SACEM I es de 9-4-1987. Se trata de derechos di-
ferentes, el de ejecucion piblica y el de reproduccién, es de destacar que no se cobra aqui
por la introduccién en el mercado, sino por la exposicién piblica (luego no afecta a los
consumidores, sino a un sector de empresarios).
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no implica que se tenga también derecho a explotar en Dinamarca, sino
que la facultad no reconocida por la Ley inglesa cobra su vigor al entrar
en Dinamarca —otra cosa es que que pueda revender libremente, lo
cual si sucede, porque el agotamiento se extiende a este dmbito—.

La cuestidn estribard en cada caso en determinar los limites del de-
recho de exclusiva seglin cada legislacion (73); p. €j. hay paises donde
no se contempla la obligacion de los usuarios de pagar por el uso de la
TV o de las emisoras, en otros paises se considera licita la repeticion
por antenas de emisiones dentro de la zona de emision o “sombreado”
(“Abschattung”), porque p. €j., la transmisién queda dificultada por
montaiias, edificios, etc. En estos casos, dado que se debe aplicar el prin-
cipio de territorialidad, no se aplicaré el agotamiento: el derecho de que
se pueda realizar una actividad en un Estado no implica la posibilidad
de hacerla en otro.

Antes de abordar el estudio del derecho espafiol, parece convenien-
te extraer alguna conclusion del andlisis hasta ahora realizado:

1. Una conclusién primera es que se ha utilizado el concepto de
agotamiento de un modo excesivamente amplio, asi p. €]. se habla de
agotamiento cuando en realidad se trata de diferentes facultades del de-
recho (la facultad de exhibicidn, la de distribucién, la de reproduccion).
De agotamiento en sentido estricto sélo se puede hablar referido al de-
recho de distribucion de obras (por ello tampoco se puede hablar de ago-
tamiento de un servicio), y en relacion a la venta de obras que incorpo-
ran un derecho de autor: una vez que se han introducido en el comer-
cio con el consentimiento del titular pueden circular libremente.

2. La segunda conclusién es la dificultad de formulacién del prin-
cipio del agotamiento al estar formado el derecho de autor por faculta-
des heterogéneas en relacion a las de los derechos de propiedad
industrial.

3. La tercera conclusion es que la més facil reproducibilidad de la
obra (p. ¢j., fotocopias, pirateo de programas de ordenador) en relaci6n
a las patentes pueden hacer conveniente dar una solucién distinta para
el agotamiento o para la regulacién del uso privado o de la reproduc-
cién personal.

6. INTERPRETACION DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE
PROPIEDAD INTELECTUAL ESPANOLA

El Derecho espaiol parte en el articulo 19 de la Ley de Propiedad
Intelectual del agotamiento del derecho de distribucién. Dice el articu-
lo 19: “Se entiende por distribucidn la puesta a disposicion del piblico

(73) Va a tener importancia el Proyecto de television sin fronteras, que propiciara
una legislacion uniforme.
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del original o copias de la obra mediante su venta, alquier, préstamo o
de cualquier otra forma. Cuando la distribucidn se efectiie mediante ven-
ta, este derecho se extingue a partir de la primera”.

De tenor del articulo 19 caben dos interpretaciones: 1. “Cuando la
distribucién se efectiie mediante venta, este derecho se extingue a par-
tir de la primera”, se entenderia como que el derecho se agota exclusi-
vamente para las ventas, es decir que el titular conservaria el derecho
de distribucién para el alquiler, préstamo o cualquier otra forma, como
se indica en el parrafo 1.° del articulo 19, 2) o bien entender que el de-
recho que se agota es el de distribucién como tal, por tanto con la pri-
mera venta el adquirente tendria derecho al posterior alquiler sin tener
que remunerar al titular.

En favor de la primera interpretacion (74) se pueden aducir la ex-
presién “este derecho”, que puede aludir a la distribucién mediante ven-
ta; también el que falte un mecanismo de retribucién como el del arti-
culo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual; el que haya preferido hablar
la norma de extincién en lugar de agotamiento; también una interpre-
tacion del articulo 43, que permite que en el contrato de edicién se li-
mite éste a las modalidades expresamente previstas (75); los anteceden-
tes histdricos legislativos-del texto (76); el hecho de que si no se reco-

(74) Interpretaci6n que sigue DELGADO ECHEVERRIA, (Rida 1988, p. 218 ss); PO-
LLAUD DULIAN “Das Bestimmungsrecht”, en GRUR 1989, p. 820; “Los derechos de ex-
plotacién de la obra de autor en la Ley de Propiedad Intelectual”, ADI 1987-1988, p. 37;
DIETZ, Das Urheberrecht in Spanien und Portugal, Munchen, 1989, p. 143; KRAWCZYK,
“Erschopfungslehre und Vermietungsrechte im niederlandischen Urheberrecht”, GRUR
Int. 1990, p. 202.

(75) El articulo 43 se relaciona con el principio del derecho aleman de la transmisién
ligada al fin (“Zweckiibertragung” y con el principio francés del “droit de déstination”.
Pero una cosa es ver en qué medida se han transmitido los derechos y otra cosa el ago-
tamiento del derecho de distribucién. El segundo caso presupone que se ha transmitido
la posibilidad de vender objetos que incorporan la obra; si no se ha transmitido esa posi-
bilidad, sino sélo la facultad de producir objetos pdra alquilar, no habré agotamiento, por-
que no ha habido venta. En Francia, sin embargo, el derecho de destino sirve para que
el autor pueda controlar el uso de sus obras (v. p. €j. GOTZEN, “The right of destination
in Europe”, Copyright 1989), del mismo modo se utiliza para evitar la reproduccién por
fotocopias, para controlar la difusion territorial, etc. Es una posibilidad de control ampli-
sima, que va contra la normativa espanola (que prevé el uso privado del copista, agota-
miento, etc.) y cuya compatibilidad con el TRoma hay que dilucidar en cada caso. La ce-
si6n de la obra ligada a un fin puede cobrar importancia en los casos en que se afecta al
derecho moral de autor, pej. el autor permite que su obra sea reproducida en unos calen-
darios y, posteriormente, alguien recorta esas reproducciones, las plastifica y las enmarca
y las pone a la venta. Es evidente que si bien los calendarios como tales podian circular
libremente en el mercado, se ha producido una alteracién de la obra que exige el consen-
timiento del autor; por ello no se puede hablar en este caso de agotamiento (el caso estd
tomado de la jurisprudencia holandesa, v. KRAWCZYK, cit., p. 197).

(76) BOTANA, cit., p. 64, sefiala que el agotamiento se extiende a las ventas ulterio-
res. El texto se refiere, segiin BOTANA, no a la primera venta, sino a todas las ventas. A
mi entender, esta interpretacin es innecesaria, una vez agotado el derecho, no tiene sen-
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noce el derecho a impedir el alquiler quedaria reducido el derecho de
explotacién econdmica del autor, que es reconocido en términos ampli-
simos por la Ley en su articulo 2: “La propiedad intelectual esta inte-
grada por derecho de cardcter personal y patrimonial, que atribuye al
autor la plena disposicién y el derecho exclusivo a la explotacién de la
obra, sin més limitaciones que las establecidas en la Ley” (77) y, por ul-
timo, el articulo 56,1: “El adquirente de la propiedad del soporte al que
se haya incorporado la obra no tendr4, por este solo titulo, ningin de-
recho de explotacion sobre esta ultima”: es decir, que la venta del “cor-
pus mechanicum” no sirve para autorizar la explotacion de la obra (78).

En sentido contrario (79) parece que se daria una interpretacion dis-
tinta a la que se da en otros sectores del Ordenamiento (p. ej. en pa-
tentes, en marcas) donde no se puede controlar el comercio, como he-
mos sefialado en este estudio; “este derecho” puede aludir al derecho
de distribucién, cuanto mas puesto que la ley (articulo 17 de la Ley de
Propiedad Intelectual) habla de derechos (80) de reproduccién, distri-

tido hablar de secusivos agotamientos. El argumento mds relevante del autor es el de la
historia legislativa: el Proyecto decia que el derecho de distribucién “no podra ejercerlo
para sucesivas ventas respecto del mismo objeto”, por el arg. “a contrario”, si no se trata
de ventas, si puede ejercerse.

(77) Este dltimo argumento olvida que el articulo 19 es norma especial en materia
de explotacion econémica y debe prevalecer sobre el tenor excesivamente amplio del ar-
ticulo 2. De otra parte, recordemos que la teorfa del agotamiento nacid, precisamente,
como modo de poner un freno a normas que contenian facultades de explotacién tan am-
plias como las enumeradas en el articulo 2. Ademads sefialar que queda muy menguado el
derecho de autor es una verdad a medias, ya que puede variar su via de distribucién (ex-
cepto en el caso de discos y discos compactos, donde la situacién puede ser mas preocu-
pante) y no es una situacion excepcional en derecho comparado, pues ni Gran Bretaiia,
ni Italia —cfr. sin embargo el articulo 69 de la Ley italiana sobre Derecho de autor que
diferencia entre comodato y alquiler, exigiendo este Gltimo autorizacién del Consejo de
Ministros—, ni Holanda reconocen al titular del derecho de autor un derecho indepen-
diente de prohibicién del alquiler. De todas maneras la legislacién no me parece adecua-
da y seria conveniente la introduccion de un mecanismo compensatorio o de una norma
expresa que admitiera el “ius prohibendi” cuando se trata de alquiler con dnimo de lucro.

(78) Pero una cosa es que el adquirente de un libro no pueda hacer fotocopias y po-
nerlas a la venta y otra que no pueda venderlo o alquilarlo.

(79) Esta interpretacion la defiende RIVERO HERNANDEZ, que indica frente a la po-
sibilidad de aplicaci6n del articulo 43,1: “la doctrina del destino (...) sélo puede autorizar
una reserva de control a favor del autor, en caso de arrendamiento o préstamo, cuando se
haya hecho expresa salvedad”, y esta doctrina es inaplicable a la ley espaiola —Comen-
tarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Madrid 1989 (AAVV), p. 382—. También AMAT
LLARI, como solucién esta autora propugna la reforma de la ley (o una interpretacion
correctora: hay agotamiento para el consumo privado, pero no para uso industrial) —“El
control del autor sore el destino de la obra”, RCDI 1989, p. 1941 s—. De otra parte, en
el cap. 1V del Libro Verde de la Comisién de las CE se senala la conveniencia de que se
adopte una legislacién que admite el “ius prohibendi” del titular para el caso de alquier
de sus obras.

(80) Cfr. RIVERO HERNANDEZ, que sefala como caracteristica de la legislacién que
se llame derechos a las facultades del derecho de autor (op. cit., p. 348).
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bucién, comunicacién piiblica y transformacién, pero no de derecho de
distribucion mediante venta, derecho de distribucién mediante alquiler,
etc.; por ello el 19.2, al referirse al derecho de distribucidn, lo hace al
derecho de distribucién “in toto”; el hecho de que no se obtenga retri-
bucién es una peticién de principio, lo que muestra es una deficiencia
de la Ley, para cuyo subsanamiento habria que enmendarla; la existen-
cia de un régimen especifico para los programas de ordenador (81) hace
que el mal quede relegado sustancialmente al alquiler de videos y de dis-
cos; la solucién contraria facultaria a los titulares a impedir el préstamo
en bibliotecas y demas entidades sin caracter lucrativo; se llegaria a un
sistema de ilimitacién del derecho de exclusiva, con los problemas de la
licencia implicita caracteristica de los ordenamientos anglosajones (82);
la doctrina alemana (83) con una norma bastante similar ha llegado a

(81) El “Green Paper” de la Comisién, como hemos dicho, favorecia la existencia de
una normativa protectora para este sector. No obstante, muchas veces la calificacién de
arendamiento o de cesién de uso de los contratos de “software” es arbitraria. Las limita-
ciones al uso personal en programas de ordenador son admitidas por la Ley (en cambio
no son admisibles en Derecho de patentes por el agotamiento, v. SCHATZ, “Die Erschop-
fung...”, GRUR 1970, p. 210). Las limitaciones de uso no son oponibles en el caso de ven-
ta, por haber agotamiento (por ello no habri venta del programa de ordenador). En los
demés derechos como la via de distribucion es la venta, si habré agotamiento. Un caso
interesante aparece en EE.UU. en 11 USPQ 2 d. 1989, p. 1.548, Court of Appeals, 4. Cir-
cuit, de 18-7-1989, se adquiri6 en Japén un videojuego con la indicacién de que no se po-
dia usar en el extranjero. Se utilizé en EE.UU,, y la doctrina de este Tribunal sefala que
{o que no cabia era el derecho de ejecucién piblica (“public performance”), con lo que
se aplica la misma doctrina que en “Warner Bros” (Cfr. también CARRASCO PERERA,
Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, AAVV, cit., p. 1.234). Es interesante la cues-
tion del agotamiento de los programas de ordenador en el caso de integrar el programa
en una red de usuarios (la Ley espafiola la excluye este supuesto).

(82) P. ¢j. en los libros de las editoriales inglesas s contiene una lista interminable
de limitaciones al adquirente de un libro. Esto serfa muy oneroso para el comercio y no
se cumpliria el fin del agotamiento.

(83) REIMER afirma que la indicacién en los videos de la prohibicion de alquiler, no
tendria efecto alguno (op. cit., p. 227), v. en este sentido la Sent. de 6-3-1986. La polémi-
ca doctrinal se recoge en “Die gewerbliche Nutzung von Videokasetten durch Vermie-
tung”, FuR 1982, p. 292, v. BRINKMANN, “Die Vermietung von Videokasetten aus urhe-
berrechtlicher Sicht”, NJW 1983, p. 599. La constitucionalidad de esta interpretacion ha
sido puesta en entredicho por LUETIJE por la explotacién masiva a la que podia dar lu-
gar (este arg. no parece admisible, de la misma manera son licitas las fotocopias, pagando
un canon), Die Rechte der Mitwerkenden am Filmwerk Baden-Baden, 1987, p. 148 ss.
HARTLIEB equipara esta interpretacién del par. 27 a una licencia obligatoria, Handbuch
des Film, Fernseh, und Videorechts, Munchen, 1984, p. 424. El BGH (Tribunal Supremo
Federal alemén) ha sefialado la irrelevancia de la cldusula por el principio del agotamien-
to (v. GRUR 1986, 736). La sentencia del Tribunal constitucional alemdn de 3-10-1989
sefiala que si bien el derecho de autor es propiedad en el sentido del articulo 14 de la ley
Fundamental; no se lesiona este derecho por el reconocimiento del agotamiento en los
términos sefalados. Esta sentencia tiene importancia porque p. €j. una sentencia anterior
obligd a modificar la legislacién de fotocopias por ser muy permisiva (v. GRUR 1990,
p. 183).
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la solucién de que el derecho de distribucion por alquiler se agota con
la venta, aunque los alemanes cuentan con una norma, el par. 27 UrhG,
que concede al titular una compensaci6n; la doctrina de la eficacia re-
lativa de los contratos, los pactos no tienen porqué afectar al subadqui-
rente de un bien.

Adoptar esta tltima solucién, que, aunque insatisfactoria, me pare-
ce mas congruente con el texto de la Ley, supondria la necesidad de cam-
biar la forma del tréfico de los videos, porque se impediria la venta de
los mismos (no se querria vender videos porque implicaria la imposibi-
lidad de obtencién de un canon por alquiler); los titulares del derecho
de autor sobre los videogramas tendrian que realizar la distribucidn tini-
camente por alquiler, esto no impediria p. ej. que los consumidores tu-
vieran su coleccion de videos, porque la copia para uso personal es li-
cita, pero esta copia no puede introducirse en el-mercado, precisamente
porque es para uso personal (84). Mias dificil serfa seguir la misma via
para los discos; pero creo que el mayor dafio para los productores de
discos se produce por la posibilidad de la reproduccién para fines per-
sonales, que estd amparada por la Ley, y no por las empresas dedicadas
al alquiler de discos.

7. EL AGOTAMIENTO EN INVENCIONES
BIOTECNOLOGICAS

7. a) Introduccidn: las caracteristicas especiales de las invenciones
biotécnicas

Este altimo problema, que muestra la necesidad de variar el sistema
de distribucion, nos introduce con la cuestion del agotamiento de las in-
venciones biotecnoldgicas y de certificados de obtencion vegetal, en el
sentido de que también se plantea la necesidad de una adecuada retri-
bucién del titular del derecho, que puede ser puesta en peligro por uan
aplicacion cerril del agotamiento. En relacion a las cintas de video, lle-

(84) Una regulacion especifica han recibido los programas de ordenador en la Ley
de Propiedad Intelectual (y por las intenciones del “Green Paper” de la Comisién, esta
regulacién no se opone a normas comunitarias). No se aplica la doctrina del agotamiento
de un modo general y sobre todo no se permite que se hagan copias para uso personal
(excepcidn al articulo 31). Algunos intentos de restringir la calificacién de los contratos
como de compraventa deben considerarse fraude de ley y, en cualquier caso, el nomen
iuris (arrendamiento, cesién de uso) que se encuentre en estos contratos €s irrelevante, si
es una compraventa se tendra que aplicar el agotamiento. Si lo asimilamos a otras moda-
lidades de proteccién se tendrd que aplicar la teoria de la licencia implicita (que parece
que es la idea de la que parte la Ley de Propiedad Intelectual, cfr. el articulo 99,1,2 que
dice que el uso serd para las necesidades del usuario (usuario que es también el cesiona-
rio) y articulo 99,4 sobre la adaptacion para el uso.
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gabamos a la conclusion de la necesidad de cambiar el sistema normal
de distribucion; el problema se plantea de modo similar en una inven-
cién bioldgica, porque éstas son ilimitadamente reproducibles (por la re-
duplicacién del DNA) y serfa inadecuado exigir toda la remuneracién
en la primera puesta en el mercado (85), que seria un precio altisimo,
puesto que luego se reproduciria libremente, mas, como los subadqui-
rentes del primer comprador podrfan a su vez reproducir “ad libitum”
ese bien, se llegarfa a una situacién en que nadie querria comprar en
esa primera compra al titular, con lo que se quedaria sin aliciente la in-
vestigacién en este sector.

Conviene recordar que las invenciones meramente bioldgicas estan
excluidas del Convenio de Munich sobre la Patente europea y de la Ley
de Patentes (articulo 53b Conv. Munich y 51,b; 51,c y 51,d de la Ley de
Patentes) (86). Hay que destacar la diferenciacion entre procedimientos
bioldgicos y microbiolégicos, estos tltimos patentables (v. DT 1,4 de la
Ley de Patentes), en ambos casos se trata de la patentabilidad de ma-
teria viva y, por ello, se ha destacado la arbitrariedad de la distincién.
De otra parte, las tendencias de derecho comparado mas avanzadas pro-
pugnan la proteccién (singularmente los EE.UU.).

La peculiaridad del agotamiento de la invencidn bioldgica se pone
de manifiesto en que es inescindible el “make” del “use” (87). Imagine-

(85) Presentan por ello analogia con los derechos de autor, que quedan incorporados
a soportes de fécil reproducibilidad: discos, libros, etc. Se diferencian en que muchas ve-
ces la dnica manera de usar las invenciones biotecnoldgicas es por la reproduccién (p. ¢j.
semillas), mientras que en el derecho de autor es sélo una posibilidad més, que estd ge-
neralmente excluida, salvo para el consumo privado. Hace falta para las invenciones bio-
tecnolégicas una normativa “ad hoc”, como indica STAMM. Esta en especial desajustada
la normativa sobre el agotamiento y sobre las patentes de procedimiento.

(86) Se excluyen los procedimientos meramente bioldgicos, pero no se consideran
como tal los entrecruzamientos, etc., cuando hay una actividad humana relevante que se
manifiesta en la seleccién sucesiva de animales. La proteccién de productos biol6gicos (ra-
zas de animales y variedades vegetales) queda excluida del Derecho de patentes por el mo-
mento; pero la propuesta de directiva va encaminada a lograr una proteccién a semejanza
del Derecho de patentes; esta ademds en consonancia con la tutela de los productos mi-
crobioldgicos (los inconvenientes dogmaéticos contra la patentabilidad de la materia viva
tendrian que valer también para los productos microbiolégicos).

(87) El uso de la propia planta como material de propagacién es caracteristico, v.
ROTH, “Current Problems in the Protection of Inventions in the Fields of Planbiotech-
nology”, I1IC 1987, p. 50, v. STAMM, “Biotechnologische Erfindungen” Stampfli, Bern,
1988, p. 161. Tiene importancia sobre todo para el caso de las novedades vegetales el con-
trato de propagacién como autorizacién especifica, v. SCHIRMER, Die Zuldssigket von
Beschrinkungen des Lizenznehmers in Sortenschutzlizenz, Munster, 1975, p. 86-87. Compa-
ra el autor esta autorizacién a una licencia de obra, a mi juicio se trata de un supuesto
similar al de la licencia de patente de sola fabricaci6n. Para variedades vegetales, v. tam-
bién BUECHTING, que trata del problema de la ilicitud de la exportacion sin autorizacién
y del agotamiento (Sortenschutz und Patent, p. 61). La licencia en obtenciones vegetales
se aproxima a la licencia implicita (v. p. 107). Las dificultades de proteccion subsisten cuan-
do no se trata de la venta de material de reproduccién, una via que se ha seguido en Ale-
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mos una invencién normal, se aplicaria el principio “pecunia non parit
pecuniam”, es decir, que de una mdquina no salen “maquinitas”; por
tanto, el principio del agotamiento juega tnicamente en el dmbito de la
difusién en el comercio de un objeto patentado concreto (una cosa es
utilizar la invencién y otra cosa es fabricar el objeto patentado basan-
dose en la invencién) y quedan las invenciones bioldgicas y otros dere-
chos sobre seres vivos, como las novedades vegetales, necesitados de una
regulacion especial.

Ademds, conviene recordar la posibilidad de recurrir a la doctrina
de la licencia implicita —doctrina anglosajona que hizo de equivalente
de la teoria del agotamiento, cuya aplicacion a invenciones biotecnold-
gicas viene auspiciada por la Comision—, necesaria en particular para
la venta de material de propagacién. Esta doctrina establece que se en-
tendera cedido el derecho en la medida necesaria para el “uso normal”
del cesionario.

7. b) Andlisis de la Propuesta de Directiva del Consejo sobre
invenciones biotecnoldgicas

Es interesante analizar, siquiera someramente, las disposiciones que
se contienen en la Propuesta de Directiva sobre invenciones biotecno-
16gicas (88), porque muestra la inadecuacion de la doctrina general so-
bre agotamiento para este sector.

En la Propuesta se exige que se cumplan los requisitos generales de
patentabilidad; se aplican principios distintos a los que se encuentran
en el sector de las obtenciones vegetales, con el resultado de que la pro-
teccion de que goza es mayor; no cabe la utilizacién de una invencién
biotecnoldgica para obtener una invencidn nueva (sin obtener una licen-
cia), si la nueva invencién se utiliza para un uso que no sea el privado
o experimental —articulo 10— (89).

El articulo principal para el tema que nos ocupa es el 11: “Si un pro-

mania para protegerlo es considerarlo competencia desleal por aprovechamiento del es-
fuerzo ajeno (v. GRUR 1959, p. 241). Esta via es impracticable en Derecho espafiol. Es
muy esclarecedor el articulo de CHRISTIE, “Patents for Plant Innovation”, en EIPR 11
(1989), p. 394 ss. Analiza el concepto de licencia implicita (p. 406) segiin a quien se de
licencia de propagacion. Es instructiva la posicion de WINDISCH: el agotamiento no sig-
nifica libertad para multiplicar: el casette agotado por la venta no se puede copiar libre-
mente, ni la plante reproducir, ¢l que adquire un producto que incorpora una patente de
procedimiento, no puede luego utilizar libremente el procedimiento, op. cit. p. 487-488.
Sobre estos problemas, v. MASSAGUER, ADI 1987-1988, p. 163-164.

(88) El texto en 20 IIC 1989, p. 55 ss. V. STRAUS, “AIPPI and the Protection of In-
ventions in Plants”, 1IC 1989, p. 617, el autor defiende el Proyecto de directiva frente a
las criticas de la AIPPI.

(89) Nétese que es cabalmente ¢l principio contrario al que se encuentra en la Ley
espafiola de Certificados de Obtencién Vegetal. Es irrelevante que la obtenci6n vegetal
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ducto que disfruta de proteccion por patente y que ha sido introducido
en el mercado por el titular de la patente o con su consentimiento es
autoreproducible (“self-replicable”), los derechos conferidos por la pa-
tente nacional no se extenderan a actos de multiplicacién y propagacion,
salvo que esos actos de multiplicacion y propagacion fueran inevitables
para usos comerciales distintos de la multiplicacion y propagacion”.

Vemos que no se aplica, por las razones esgrimidas antes, el princi-
pio del agotamiento, sino que se aplica un principio similar a la “im-
plied licence”. De todas maneras, no se permite por este articulo 11 un
control excesivo del titular de la patente respecto de todos los actos de
explotacion de la misma, porque siempre queda la excepcién de que los
actos comerciales diferentes de la reproduccién quedan permitidos, que
es un modo de conciliar los intereses contrapuestos y puede servir para
proteger p. €j. al agricultor que compra semillas (90), etc.

El articulo 13 establece que la misma regla se aplicara a los casos
de invenciones de procedimiento, es por ello importante la inversién de
la carga de la prueba que se impone al que utiliza un producto que coin-
cida con el derivado del procedimiento. Son las mismas razones que se
dan para las patentes ordinarias de procedimiento (cfr. articulo de la
Ley de Patentes), agravadas con la dificultad de prueba cuando se trata
de seres vivos (posibilidad de existencia de mutaciones, del azar en los
entrecruzados, etc.) (91). Se contempla también en el Proyecto la posi-
bilidad de licencias obligatorias por dependencia (cap. 3).

posterior se base originariamente en otra obtenci6n vegetal, basta que luego pueda repro-
ducirse sin necesidad de acudir a la planta madre, lo que, por otra parte, se derivaria del
requisito es la estabilidad u homogeneidad de los caracteres necesarios para lograr la pro-
tecciéon como obtencion vegetal. Otro problema de la UPOV es que el titular tiene sdlo
el derecho de impedir la produccién de material de propagacion y la introduccién en el
comercio de éste (v. ROTH, op. cit., p. 50). Ademés en la mayor parte de los paises es
incompatible esta proteccion con la proteccién por patentes. GREENGRASS indica las pro-
puestas de modificacién de la norma de la UPOV. La insuficiencia de la norma es, como
hemos mencionado, porque la venta de plantas sélo esta prohibida si van a utilizarse como
material de reproduccién, también porque se excluye al agricultor que adquiere para fi-
nes no de propagacién. En la propuesta se distinguen dos derechos, el primero se refiere
al derecho a excluir a terceros de toda la reproduccién o propagacién de la variedad (de-
recho que en la propuesta no estd sujeto a agotamiento) y el segundo se refiere a la venta
del material (que esta sujeta a agotamiento). Por tanto s6lo se agota en cuanto a la in-
troduccién en el comercio, pero siempre subsiste el monopolio de la reproduccidn;
GREENTRASS, “UPOV and the Protection of Plants Breeders”, I1C 1989, p. 629.

(90) Lo que tradicionalmente ha sido una excepcién en el 4mbito de las variedades
vegetales, v. articulo 18,1,a y 18,2 Ley 12/1975 de Proteccién de las Obtenciones Vegetales.

(91) Se echa en falta una norma como la que preconiza en Kernprobleme des Paten-
trechts, de que bastara para considerar violado un procedimiento de obtencién de un ser
vivo el que se haya utilizado un ser originado por este procedimiento, porque dada la re-
duplicacién del DNA, serfa insuficiente la proteccién ordinaria de las invenciones de pro-
cedimiento. En Alemania tuvo importancia el problema de la dificultad de repeticién del
procedimiento la Sent. “Paloma roja”, bastaria la mera posibilidad te6rica de repetibili-
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Esta solucion que hemos resefiado de la Directiva, es decir, la pro-
teccién por medio de una norma “ad hoc” basada en la patentabilidad
es la que nos parece mas adecuada, también el abandono (parcial) de
la teoria del agotamiento por el principio de la remuneraciony de la li-
cencia implicita. Es ademds una proteccion de més valor que la que has-
ta ahora dispensan los certificados de obtencion vegetal y la UPOV.

7. ¢) La solucién al problema del agotamiento en invenciones
biotecnoldgicas en la ausencia de normativa especifica

Otra solucién para el problema, en tanto no se apruebe la normati-
va especifica, es algo similar a la via que habfamos pergefiado para el
caso de la explotacién de videogramas; es la que ha apuntado la doctri-
na americana (92) y que se apoya en la exclusidn del concepto de venta
o de venta condicionada para la transmision de derechos sobre material
bioldgico y la subsuncién de todos los negocios bajo la especie de arren-
damiento (“bail”). Esto es, en buena medida, lo que hacen los fabrican-
tes de software, calificando todos los contratos de transmisién “sub spe-
cie locationis”, pues consideran todos como cesion de uso reservandose
la propiedad (93).

dad (“Wiederholbarkeit™), v. GRUR 1969, p. 672. Para la patentabilidad de una selecci6n
de plantas madres en derecho aleman, v. BLATT fiir PMZ 1959, p. 70. La proteccién de
las invenciones microbioldgicas ha permitido la ampliacién de la proteccién para casos de
invenciones macrobiolégicas en las que se aplicaran los microorganismos (decisién “Toll-
wutvirus”). Para la aplicacién a plantas, v. ROGGE, GRUR 1988, p. 653 “Zur Anwend-
bakeit des Tolwutvirus Beschlusses des BGHs auf makrobiologische Erfindungen, insbe-
sondere im Bereich des Pflanzenzuchtungen”. Con “Tollwutvirus” el problema de la “re-
petibilidad” pasa a un segundo plano, el depdsito del microorganismo completa la des-
cripcién de la invencién patentada.

(92) KIRN, “The use of Common Law Bailments in connection with the licensing of
living organisms”, en Technology Licensing, 1987 (ed. por SOBEL), p. 299. Sostiene el autor
que para las licencias sobre organismos vivos es conveniente usar la forma juridica de los
“law bailments”. Estos principios se aplican también a contratos sobre programas de or-
denador, v BENDER, “The licensing of computer software” Technology Licensing 1988,
vol. 2, p. 72-80.

(93) DELGADQ admite la duracién por tiempo indefinido, destaca que la regulacion
del articulo 99 es una novedad excepcional en la Ley, Comentarios a la Ley de Propiedad
Intelectual, AAVYV, cit. p. 1.399. Como critica a este autor se puede recordar la jurispru-
dencia del TS que, con arreglo al articulo 1.581 C.c., en el caso de indefinitud de la du-
racién del contrato de arrendamiento de cosa (lo que pasa también en los contratos de
arrendamiento de software), fija el plazo de duracién segiin el modo de pago (p. ej. si el
pago es anual el contrato durard un aito). Admite DELGADO que en alglin caso se pueda
hablar de “venta del soporte a que se incorpora el programa, con agotamiento de la ex-
clusiva de uso”, cuando no haya relacién duradera (nota 9,p. 1.400). Puede tener impor-
tancia la doctrina (“Zweckubertragungtheorie”, ya citada en la interpretacién del articulo
19 de la LPint) que defiende que s6lo se van a adquirir en los casos de licencia de dere-
chos de Plnt el contenido del derecho necesario para el fin del contrato (aunque no se
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La razén de esta actividad es evitar la aplicacién del agotamiento o
de la teoria de la “implied licence”. Por ello, o bien se excluyen taxati-
vamente todos los actos posibles de utilizacion, salvo el personal (para
evitar la aplicacién de la doctrina de la licencia implicita) o bien se ca-
lifica de arrendamiento y por tanto no ha habido una transmisioén de la
propiedad y no ha habido una introduccién del bien en el mercado (cfr.
el articulo 19 de la Ley de Propiedad Intelectual, que sdlo alude a la ven-
ta como determinante del agotamiento del derecho de distribucion).
Esto lleva a soluciones absurdas, porque las partes, sobre todo una (94),
no pueden calificar a su libre albedrio los contratos que realizan; y si se
ha obligado el comprador a pagar una cantidad determinada (“una tan-
tum”), no tiene obligacién de restitucion del objeto del contrato (sea se-
milla o sea programa de ordenador), y las obligaciones del “vendedor”
se agotan en el momento de la entrega, no se puede calificar mas que
como compraventa (95).

Como hemos indicado, la doctrina americana se inclina por la idea
de considerar los contratos de cesion de material biolégico como arren-
damientos, con lo que pueden establecer cuantas condiciones estimen
oportunas. Esto puede llevar a soluciones, al menos desde el punto de

porqué se debe proteger a la empresa titular del derecho, que normalmente es més fuerte
que el consumidor); v. MERKEL, Mdglichkeiten und Grenzen einer Anwendung der Zwec-
kiibertragunstheorie im Erfinder, Patent, und Gebrauchsmusterrecht, Berlin, 1974, Este au-
tor considera que la idea de transmisi6n limitada al fin es extensible a los demds derechos
de Propiedad Industrial. El hecho de que en la duda se cede lo menos posible no se apli-
ca en el articulo 36,2 TRLSA de 22-12-1989, lo que puede dar lugar a colisiones. A mi
juicio, en contratos de “cesién de uso” deberfa jugar la “interpretatio contra stipulato-
rem” del articulo C.c. En Derecho alemén hay una literatura abundante sobre las posibles
restricciones al uso (que es también un tema del derecho de licencias de patente, cfr. la
decisién Velco-Aprix de 12-7-1985), v. JUNKER, Computerrecht, Baden-Baden, 1981, p.
158 ss.

(94) Entra en juego la legislacién de proteccién al consumidor y de lucha contra cldu-
sulas abusivas o sorprendentes en las condiciones generales.

(95) La distincién que apunta DELGADQ, no con mucha conviccién, (p. 1.399-1.400;
v. también RIVERO, op. cit., p. 381) sobre el “corpus mechanicum” y el “corpus mysti-
cum”, aparte de traer a colacién una nomenclatura afieja sobre los bienes inmateriales,
puede ser engafosa. El “corpus mysticum” (la idea inventiva que es objeto de protecci6n
por la patente, la obra en sf) nunca est4 sujeto al agotamiento, cuando se vende un objeto
patentado no se vende la patente, sino sélo un objeto. La patente o la marca (como ob-
jeto que son de un monopolio estatal por concesién) pueden ser cedidos o licenciados,
pero en relacion al agotamiento nadie habla de contratos sobre el “corpus mysticum”, sino
que se trata de determinar el 4mbito legal que se concede a la exclusiva, que, como he-
mos visto, no es el del control del comercio. Esta distincién entre “corpus mechanicum”
y “corpus mysticum” nos ayuda a entender la diferencia en el contenido de los derechos,
el hecho de adquirir el corpus mechanicum, no nos dice nada sobre la extensién del de-
recho de exclusiva (4mbito de proteccién del “corpus mysticum”). Por ello en “Warner
Bros” el hecho de haber adquirido una cinta de video no implicaba que se pudieran ex-
plotar facultades inherentes a la extension del dmbito de proteccién del “corpus
mysticum”.
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vista del “civil law”, abstrusas: el campesino que siembra una semilla no
estd utilizando simiente que le pertenezca, aunque la cosecha si va a ser
suya (cfr. la figura de la accesién en la Cc: articulo 358).

Normalmente y de un modo més correcto habrd que considerar es-
tos contratos como de cesion de “know-how”, cuando no se haya pro-
cedido a una proteccién especial por patente (que, como hemos visto,
estd de momento vedada a las especies biolégicas). La asimilacion al
“know-how” tiene como consecuencia que la prestacion del licenciante
se debe mantener secreta, lo que, desde el punto de vista del interés co-
miin, no parece adecuado.

8. LA POSIBILIDAD DE OPOSICION DEL DERECHO DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL AL LICENCIATARIO QUE
TRANSGREDE UN LIMITE DE LA LICENCIA

8. a) Planteamiento de la cuestién. Admisibilidad de la oposicion.
Clausulas que son oponibles

El dltimo problema que vamos a tratar en relacién con el agotamien-
to es la posibilidad del ejercicio de las acciones derivadas de la patente
o de la marca respecto al licenciatario que viola el dmbito concedidio
por la licencia (p. €j. el ambito territorial, ambito de uso de una patente
o de una marca). Si calificamos esta extralimitacién del licenciatario
como violacién de un derecho de Propiedad Industrial, afectara la mis-
ma al tercero subadquirente del licenciatario y puede servir para lograr
una compartimentacion del mercado comuin. Por tanto, también se tra-
ta en esta cuestion de la compatibilidad de la calificacién como viola-
cién de la extralimitacion del licenciatario con el principio de libre cir-
culacién de mercancias en el Mercado Comdn.

En primer lugar vamos a considerar las normas del Tratado de Roma
que son el marco para el caso, esto es, el articulo 30 y el articulo 36,
dentro de la interpretacién que ya ha sido comentada a lo largo del ar-
ticulo. Conviene recordar la cuestion de las licencias abiertas y cerra-
das: la Comision no ha concedido una exencién a los efectos del articu-
lo 85,3 Tratado de Roma (ni en los Reglamentos aprobados de exen-
ciones por categorias) para aquellos supuestos de licencias que se ca-
racterizan por conceder una proteccién territorial absoluta al licencia-
tario que puede impedir las importaciones paralelas y las importaciones
por parte de otros licenciatarios anteriores a €l (96). Estas licencias se
denominan cerradas.

(96) Es la Sentencia “Nungesser”, que por primera vez contiene la afirmacién de que
la licencia exclusiva abierta (esto es, la que no impide la importacién de terceros y de li-
cenciatarios anteriores) no va de por si contra el articulo 85,1, con lo que se consagra la
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El respeto del articulo 36 no debe llevar a una trasgresién del arti-
culo 30y, en este sentido, ha jugado la regla del agotamiento. La cues-
tion es ver si las normas que configuran la extralimitacion del licencia-
tario como violacién (en principio respetables por el articulo 36) son
compatibles con el articulo 30 (libre circulacion de mercancias).

La Comisién (97), al discutir el Convenio de Luxemburgo, sefial6
que la norma que se aprobaba —que sancionaba la consideraci6n de vio-
lacién de la transgresion contractual del licenciatario— podia ser incom-
patible, en la hipétesis de infraccion de un limite territorial, con el prin-
cipio de libre circulacién de las mercancias en los casos en que no hu-
biera intermediarios, en decir, que, de hecho, al ser un mercado restrin-
gido, no se producirian importaciones paralelas. También planteaba la
posibilidad de compartimentacién del mercado por medio de conductas
paralelas ex articulo 85 del Tratado de Roma, ademas amparadas por
el texto de la Ley.

Por otra parte, una vez admitida la compatibilidad de la norma con
el articulo 30, habrd que partir del examen de las diferentes cldusulas
del contrato y discernir cudndo la transgresion de una de ellas determi-
na también la violacion del derecho de Propiedad Industrial. Sin embar-
go, antes de examinar las diferentes cldusulas, vamos a explicar las nor-
mas que permiten la oposicion de derecho.

8. b) Las normas que recogen la facultad de oposicién del derecho
de Propiedad industrial frente al licenciatario que excede de
su derecho

Senalada la cuestién que vamos a tratar, corresponde en primer lu-
gar indicar las normas que permiten al licenciante condicionar su con-
sentimiento y oponer los limites de su derecho al licenciatario que los
viola. Se pueden citar las siguientes normas:

1. La Ley de Patentes: articulo 75,2 que permite el ejercicio del de-

validez de las licencias exclusivas (tan necesarias para la introduccién de nuevas tecnolo-
gias o en el ambito de las marcas para evitar el engafio del consumidor). V. el analisis de
MASSAGUER, Mercado comiin y patente nacional, cit., p. 418 ss. que defiende que es ad-
misible la obligacién por parte del licenciante de imponer en los contratos sucesivos la pro-
hibicién de exportar (cldusulas que no estd considerada por el Reglamento de exencién
de licencias de patentes, donde sélo se admite la prohibicion de exportacion por un pe-
riodo no superior a 5 afios desde la primera comercializacién y cuya licitud se deriva de
que no puede ser inadmisible la cldusula por la que una parte se obliga a insertar en sus
futuros contratos una clusula licita).

(97) V. GRUSZOW y REMICHE, La protection des inventions, Bruselles, 1968, p.
389-390. La Comisién decia que se podia lograr una proteccidn territorial absoluta al po-
der evitar las importaciones directas. Resulta revelador recordar que en el Proyecto de
1962 sobre el Convenio de Luxemburgo se sefiala que aunque el licenciatario vendiese fue-
ra de su territorio, el producto se convertiria en libre (“patentfrei”), v. también REUTERS,
op. cit., p. 961.
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recho de patente contra el licenciatario que transgreda algtin limite es-
tablecido en el articulo 75,1, que son el limite territorial, la exclusividad
y que se refiere a la totalidad o parte de las reivindicaciones o de las
aplicaciones;

2. la Ley de Marcas: articulo 42,2 que establece la amplisima po-
sibilidad de oposicién para todos los limites contractuales transgredidos,
y anade innecesariamente la Ley de Marcas, a semejanza de la Ley de
Patentes, la posibilidad de oponer los limites del 42,2 —equiparable al
articulo 75,1 de la Ley de Patentes—, limites que, obviamente, ya esta-
ban comprendidos;

3. la Primera Directiva de Marcas: articulo 8,2 el derecho de la
marca puede hacerse valer contra un titular que transgrede el contrato
en cuanto a su duracidn, la forma del Registro, la naturaleza de los pro-
ductos, el territorio y la calidad (98);

4. el Convenio de Luxemburgo, que no ha entrado en vigor, (re-
daccién de diciembre de 1989): articulo 42,2 que coincide con el articu-
lo 75,2 de la Ley de Patentes (99);

(98) Es sintomético que el Reglamento de exencién de acuerdos de franquicia (Reg.
n. 407/88 de 30-11-1988) no contemple la posibilidad de la oposicién del derecho de pro-
piedad industrial que forma parte del paquete de la misma. Hay libertad de aprovisionar-
se con distribuidores autorizados y entre los mismos miembros de la franquicia. El art. 2
c) admite la licitud de la obligacién de no “buscar” clientes en la zona de otro franqui-
ciado (licitud de una actitud pasiva de competencia). Pero la cléusula més significativa es
la del articulo 5 g) que incluye en la “black list”, esto es, en la lista de obligaciones
que no son susceptibles de exencidn, el caso en que los afiliados a la red del franchising
estén obligados a no comercializar en el interior del Mercado comiin los productos o ser-
vicios objeto de la franquicia a los consumidores finales en funcién de su lugar de
residencia.

El articulo alude a la posibilidad de suministro “en el 4mbito del mercado comiin”,
lo que parece indicar la licitud de responder a pedidos fuera del 4rea; bien es verdad que
se puede dar una interpretacion restrictiva a la expresién “en funcion de su lugar de re-
sidencia”, si entendemos que se refiere a que el franquiciado dentro de su drea no puede
negarse a contratar con alguien porque no resida en su zona; que seria un modo de hacer
imposible las importaciones paralelas. Parece que es este ultimo el sentido de la norma.
Dado que la franquicia se caracteriza muy principalmente por el empleo de derechos de
propiedad industrial, como indica HOLTMANN YDOATE, “Franquicia: Pautas para la re-
daccidn del contrato”, Boletin del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 1989, n. 6, p. 65,
es bastante sintomético que no se haya previsto la posibilidad de la oposicién de derechos.

(99) Es interesante el que el Reglamento de exencién de licencias de patente (Reg.
n. 2.349/1984 de 23 de julio) determine que es valida la prohibicién de exportacién por
un periodo de 5 afios (articulo 1,6). El articulo 3,11 no admite la exencidn en el caso de
que impidan las importaciones paralelas, pero no alude a las consecuencias si el licencia-
tario exporta. Preceptiia el reglamento que no se aplicara la exencion (est4 en la “lista ne-
gra”) si una de las partes se obliga a: a) negarse sin razén objetiva a satisfacer la demanda
de usuarios o de revendedores establecidos en su respectivo territorio (obsérvese que no
se menciona la posibilidad de que los usuarios sean de otro territorio, lo cual es 16gico,
dado que se admite la validez de la prohibicién de exportacién), que vayan a dar salida
a los productos en otros territorios del mercado comiin (la “ratio” es luchar contra las li-
cencias cerradas); b) “restringir a los usuarios o revendedores la posibilidad de comprar
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5. en las diferentes redacciones de los proyectos de reglamento de
marca comunitaria, donde se ha pasado de la imposibilidad de oposi-
cién del derecho de marca contra las transgresiones “territoriales” a la
posibilidad de hacerlo.

La norma es clara en el sentido de que todo licenciatario que trans-
greda cualquier limite (en el caso de licencia de marca) y unos limites
indicados en el articulo 75,2 de la Ley de Patentes (licencia de patente),
comete una violacion del derecho de Propiedad Industrial y, por tanto,
aquél que adquiera del licenciatario cometera, en el caso de utilizacién
industrial, una violacién del derecho de Propiedad Industrial (100).

8. ¢) Andlisis de la compatibilidad de la oposicién del Iimite de la
licencia al licenciatario con el derecho comunitario de la
competencia. En especial la clausula de limitacién territorial

Hemos visto, por tanto, de un lado el juego de los principios de la
libre circulacién de mercancias (epigrafe 8.a) y de salvaguarda de los de-
rechos de exclusiva; de otro, acabamos de ver la posibilidad —que con-
sagran las normas comunitarias y nacionales— de oposicion del dere-
cho de exclusiva frente al licenciatario que excede los limites contrac-
tuales (que como contenido del derecho estd en relacién con el articu-
lo 36).

Sin embargo, como se trata de la posibilidad de oposicién de un li-
mite que ha sido fijado contractualmente, tenemos que examinar si la
licencia es un acuerdo que restrinja la competencia en el sentido del ar-

los productos dirigiéndose a otros revendedores del Mercado comiin y en particular a in-
vocar los derechos de Propiedad industrial y comercial para obstaculizar el abastecimien-
to, fuera del territorio (...) de productos licitamente comercializados (...) por el titular de
la patente o con su consentimiento”. Es decir, que no se puede oponer el derecho de pa-
tente una vez que se ha agotado, lo que a contrario puede servir para defender la idea
contraria a la que sostenemos en el texto (s6lo se agota cuando hay comercializacién den-
tro del limite territorial impuesto). También puede interpretarse la norma como que la
posibilidad de hacer pedidos signifique la licitud de la competencia pasiva; estando legi-
timada, en todo caso, la negativa por parte del licenciado a suministrar fuera de su terri-
torio de acuerdo con el apartado a) y, entonces, el apartado b) podria entenderse en el
sentido de que la peticién del usuario es licita y no se podria invocar el derecho de pa-
tente contra él.

(100) MASSAGUER entiende que violacién del derecho de patente es s6lo la trans-
gresién territorial segin el articulo 75,2, yendo contra el tenor de la Ley. Indica que es
también violacién de la patente la prohibicién de fabricar (pero que la violacién nace de
la fabricacién ilegitima). “En torno al articulo 53 LP: El agotamiento del derecho de pa-
tente”, ADI 1987-1988, p. 141. A mi juicio, por las mismas razones se debe afiadir la li-
cencia que consista en la facultad de fabricar inicamente, pero no en la de distribuir (se-
ria similar a un contrato de obra). Considra este autor que en los deméas casos no hay vio-
lacién de patente y en todo caso, para que hubiera prohibicién de exportar (limitacién
territorial) serfa necesaria una disposicién expresa en el contrato (Mercado comiin..., cit.,
p. 303).
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ticulo 85. Una vez determinado si es licito en relacion al derecho de la
competencia la fijacion de tal limite, se podra aplicar la norma (salva-
guardada por el articulo 36) que permita la oposicion del derecho de
propiedad industrial; ya que presupuesto del ejercicio del derecho es la
licitud de la obligacién de que se trate.

Por ello, hay que analizar si la norma es compatible con el Derecho
de la competencia.

El problema se planteé en Alemania en relacién a los acuerdos de
licencia de patentes; dado que el derecho de la competencia no podia
afectar los derechos de propiedad industrial, se consideraron que eran
licitas todas las obligaciones impuestas al licenciatario que descendieran
del contenido de la patente. Este principio se recoge en el Par. 20 de la
Ley alemana contra las practicas restrictivas de la competencia (cuya ul-
tima redaccion es de 22-12-1989): “(1) Los contratos sobre adquisicion
y uso de patentes, modelos industriales, topografias, o derechos espe-
ciales de proteccién de vegetales son ineficaces, en tanto impongan en
el trafico negocial al adquirente o licenciatario limitaciones que exce-
dan del contenido del derecho; las limitaciones relativas a modo, ambi-
to, cantidad, territorio o ejercicio no exceden del contenido del de-
recho” (101).

Esta norma es el origen del conjunto de normas que hemos exami-
nado en el epigrafe 8. b). Se puede considerar por ello que las normas
citadas configuran el contenido del derecho y, por tanto, el Derecho de
la competencia debe respetarlos. Indisolublemente unido al derecho de
la competencia (102) estd el principio de libre circulacién de mercan-
cias. Aunque quede configurado el derecho por la facultad menciona-
da, ésta no puede ser una medida de efecto equivalente a una restric-
cién cuantitativa: se debe respetar el articulo 30. Pero, en principio, sélo
las restricciones no enumeradas se consideraran que “pueden” afectar

al derecho de la competencia, lo que se habrd de determinar en cada
caso (103).

(101) La expresién “contenido del derecho” recuerda la distincién manejada por el
TICE de existencia y ejercicio del derecho.

(102) Como en las primeras Sentecias del TICE, cuyo instrumento de ataque frente
a las restricciones a las importaciones paralelas fue el articulo 85 (v. supra al tratar el ago-
tamiento en marcas).

(103) Esta el problema previo de que si la enumeracién de limitaciones oponibles,
que contienen las normas comunitarias y nacionales citadas, es taxativa o no; cuestioén que
no presenta, p. ¢j. la ley alemana, ya que s6lo enumera las limitaciones que, en todo caso,
se consideran dentro del contenido del-derecho, pudiendo haber més que no se enume-
ran (ello ha planteado en Derecho alemén si por pactos se puede convertir una limitacién
obligacional en limitacién real). No creo que sean taxativas, sino que habré que estar a
la naturaleza de las cosas y al contenido del derecho. En este sentido, se puede recordar
la maxima “odiosa sunt restringenda” y no permitir lo que no esté autorizado, para dar
mds vigor al principio de libre circulacién de mercancias.
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En general, los limites que se reconocen como incluidos en el con-
tenido del derecho son para las patentes:

— la exclusividad (cuya transgresién no plantea problemas) (104);

— el limite territorial (que sera estudiado con detenimiento);

— que se refiera a la totalidad o parte de las aplicaciones o reivin-
dicaciones (p. €j. se permite sdlo usar la patente de producto qui-
mico para elaborar un medicamento determinado, se permite el
empleo de un procedimiento reivindicado independientemente,
pero no de un dispositivo, etc.):

En cuanto a las marcas (tomando como modelo la Primera Directi-
va, ya que la Ley de Marcas permite errdbneamente la oposicién de to-
das las limitaciones) son:

— la duracién (limitacién que es también evidentemente oponible
en materia de patentes);

— la forma del registro —alude p. ej. a la licencia de marca sélo re-
ferida a elementos gréficos (105)—;

— la naturaleza de los productos —se permite solo para un sector
de productos de entre los varios protegidos—;

— el territorio y

— la calidad.

Nos parece que no es exorbitante el hecho de que la infraccion con-
tractual de estas limitaciones se convierta en violacién del derecho, con
exepcion del caso de la limitacién territorial (106). En cuanto a otras po-
sibles limitaciones (dado que defendemos el caracter no taxativo de la
norma) nos pareceria que se podrian incluir en el grupo de las limita-
ciones reales (aquéllas cuya imposicion, segun la terminologia alemana,
no excede del contenido del derecho) la prohibicion de sublicen-
ciar (107), el hecho de que el licenciatario explote la patente después

(104) Normalmente sera la fabricacién en territorio de exclusiva de otro, con lo que
se solapa con la cuestion de las transgresiones de limitaciones territoriales (que normal-
mente se produce en relacién con la comercializacidn en territorio ajeno, no con la fabri-
cacién). En el terreno donde esta autorizado para actuar el licenciatario, no cabe que vio-
le la exclusividad. Si, ademds de la suya, el titular ha concedido una licencia exclusiva a
otro, se tratard de un supuesto de responsabilidad del titular y de colisién de derechos de
acuerdo con el articulo 79,2 de la Ley de Patentes.

(105) Equivaldria a la licencia en patentes de una o varias reivindicaciones indepen-
dientes. Sobre reivindicaciones independientes, v, la Regla 30 Convenio de Munich.

(106) Nos referimos siempre a que se viola una limitacion territorial dentro de un mis-
mo mercado, porque, en principio, se parte del agotamiento nacional, o bien del agota-
miento comunitario, puesto que la pretensién del Mercado comin es crear un mercado
unitario.

(107) El sublicenciado injustamente no tiene porqué estar mejor considerado que un
infractor cualquiera, ya que el principio general es la prohibicién de sublicenciar, v. p. €j.
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de la extincién de su contrato, etc. (108). Nos centraremos en el anélisis
de la limitacién territorial.

El principal problema resta, empero, el de la compatibilidad de las
normas comunitarias y nacionales —que permiten la oposicién de la li-
mitacion territorial— con el articulo 30 —libre circulacién de mercan-
clas— y con el articulo 85 —acuerdos colusorios—.

Acierta, por ello, Massaguer (109) cuando indica que el proble-

el articulo 75,3 de la Ley de Patentes —que no tiene sentido cuando la licencia sea
exclusiva.

(108) Considera MASSAGUER (que, por otra parte, interpreta del mismo modo que
el articulo 75,2 LPat el Convenio de Luxemburgo —entonces articulo 43, que no ha sido
modificado en la iltima revisién) que también afectan al derecho de la patente (apartdn-
dose de la interpretacién generalizada por la doctrina alemana) las normas de calidad
(pero en este caso no se puede encima perjudicar mas al adquirente del licenciatario, ya
que ademds de adquirir un producto de inferior calidad, puede ser privado de él), la trans-
gresioén de la prohibicién de sublicenciar (pero sélo respecto del sublicenciatario, que es
el usurpador, proque obra sin autorizacin del titular) y campo de aplicacién de la paten-
te (que es a lo que alude el articulo 75,1 LPat). Por tanto no es que el autor citado repute
tnicamente violaciones de la patente las transgresiones de la limitacién territorial (como
parece deducirse de su exposicién). A mi juicio, la posicion de MASSAGUER esté ajusta-
da al sentido de la Ley, que parte (al haber recogido las normas comunitarias) del con-
cepto acufiado por la doctrina alemana de cudnto las transgresiones contractuales afectan
al contenido del derecho de patente y cuando no. Cuando afecten al derecho de patente,
serdn ademads de violaciones contractuales, violaciones de patentes (op. ult. cit., p. 327).

Teniendo en cuenta que, al menos respecto de las patentes, no se produce esta pro-
blemadtica de la conciliacién derecho sustantivo-derecho de la competencia, porque por el
par. 20 EWG siempre que descienda del contenido del derecho de patente la limitacién,
ésta estard justificada segin el derecho de la competencia. Parece, en este sentido, recha-
zable la postura de LUEDECKE, quien entiende que se puede convertir por pacto una li-
mitaci6n obligacional en obligaci6n real, porque puede servir para eludir el derecho de la
competencia, Lizenzvertrage, Weinheim, 1957, p. 382-283. Los limites que la doctrina ale-
mana considera reales son: los tipos de licencia (“Betriebslizenzen”, p. ej. alquiler para
uso en un establecimiento; licencia de produccién, de distribucién —que plantea un pro-
blema de delimitacion con la distribucién por agentes o concesionarios— ), la duracién de
la misma (con la posibilidad del pacto de un tiempo de liquidacién o “Aufbrauchfrist”),
las limitaciones territoriales, las cuotas de produccién (“Quotenlizenz” no se recogen en
la LPat ni en el C. de Luxemburgo, porque introducen una gran inseguridad en el comer-
cio), etc. El ejemplo tipico que da la doctrina alemana sobre limitacién meramente obli-
gatoria es la imposicion de precios. Creemos que es admisible esta clasificacion salvo la
consideracién de las limitaciones territoriales y de cuotas de la produccién como limita-
ciones reales. V. sobre estas cuestiones el ejemplar mecanografiado de mi tesis doctoral
Trasferimento..., cit., p. 181 ss.

En cuanto a las marcas en principio nos parece adecuada la posicién del articulo 8,2
de la Directiva; son limitaciones reales la duracién, la forma del registro (p. ¢j. el tipo de
marca: emblemadtica, mixta, etc.), naturaleza de productos, territorio y calidad. No nos pa-
rece adecuada la inclusién del territorio y de la calidad; en cuanto 2 la calidad no nos pa-
rece conveniente que el subadquirente tenga que pechar con la falta de control —que es
carga legal que establece la Directiva sobre el licenciante— del licenciante y pueda ser
privado de lo que adquiere porque es demasiado malo.

(109) Mercado comiin y patente nacional, p. 325.
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ma previo es un problema de compatibilidad de la cldusula territorial
con el derecho comunitario de la competencia. Si ésta se considera nula
por el derecho de la competencia, no serd posible la oposicion de la mis-
ma y no habra mayor problema.

En relacién con la compatibilidad en abstracto de las cléusulas con-
tractuales de limitacion territorial con el Derecho de la competencia, in-
dica Massaguer que tnicamente en el caso de que aquéllas sean li-
citas de acuerdo con el Derecho de la competencia, podran ser opues-
tas al licenciatario y al subadquirente. Sin embargo, al entenderse por
la practica actual que recaen en la prohibicién del articulo 85,1 habré
que esperar a que sean declaradas exentas de acuerdo con el articulo
85,3, declaracion que tendréd efectos retroactivos segtin el Regl. 17/63
pero nunca mds aila de la fecha de solicitud (110). Es evidente que esta
situacion de pendencia crea una inseguridad juridica y un freno al co-
mercio excesivamente gravoso que lo hace incompatible con los fines
del agotamiento. Por otra parte, en los reglamentos de exencion por ca-
tegorias aprobados merced al articulo 85,e no se ha admitido hasta aho-
ra una prohibicion indefinida de exportacién y la cldusula tipica que es-
tima la Comisién “en principio” susceptible de exencidn, es la de no de-
sarrollar una politica “activa” de exportacién (111), pero se han exigido
por al Comision que el licenciatario pudiera responder a pedidos.

La imposibilidad de exportacion serfa asimilable a una licencia cerra-
da y por tanto incompatible con el articulo 85,1 (v. STICE “Nungesser”,
de 8-6-1982). Se nos puede citar (ademas del reglamento de exencidn
de licencias de patente) como excepcion el articulo 1,6 del Reglamento
de 30-11-1988 de exencién de los acuerdos de licencia de “know-
how” (112), que admite durante cinco afios —al igual que el Reglamen-
to de exencion de las licencias de patentes— la licitud de la obligacion
del licenciatario de abstenerse de comercializar el producto objeto de
la licencia en el territorio de otros licenciatarios. Pero (113) hay que seiia-

(110) Salvo que se tienda a la biisqueda de una “rule of reason” en el articulo 85. Se
ha experimentado una evolucién en el Derecho de la competencia. El TICE maneja cri-
terios més amplios y benévolos (p. €j. en materia de exclusividad, de cldusulas de no im-
pugnacién), mientras que la Comisi6én continda reputando estas clausulas prohibidas en
principio bajo el articulo 85,1, con lo que los particulares, si no estin amparados por un
Reglamento de exencién por categorias, se ven forzados a solicitar la exencién individual
del articulo 85,3.

(111) Cfr. art. 3 c) del Regl. n. 1983/83 sobre distribucién exclusiva; v. articulo 3,8,b)
del Regl n. 123/85 sobre distribucién de vehiculos.

(112) DOCE n.L, de 4-3-1989. La admisibilidad de la prohibicién de politica pasiva
es justificada en el Predmbulo del Reglamento de exencién en los siguientes términos:
“Los usuarios de productos tecnoldgicamente nuevos o mejorados que requieren mayor
inversién, no suelen ser consumidores finales, sino industrias intermedias que estin bien
informadas acerca de los precios y las fuentes alternativas de suministros”, con lo que la
prohibicién de politica activa no seria suficiente. De ser coherente con el argumento, la
Comisién tendria que admitir las licencias cerradas.

(113) Aparte de la incertidumbre del plazo, una vez que pase éste, iya no se pueden
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lar la radical direrencia con la transgresién de una licencia de un ver-
dadero derecho de Propiedad Industrial, porque en ningtin caso esta
transgresion afectara al adquirente del licenciatario, ya que aqui no hay
violacién de un derecho de Propiedad Industrial —el derecho al “know-
how” no es oponible “erga omnes”— y, por ello, las inicas acciones con
las que se cuenta son contractuales. Sin embargo, el problema sigue en
pie respecto del reg. de exencion de las licencias de patente (aunque
tampoco se contiene una norma categdrica que excluya el agotamiento).

8. d) El concepto de producto original. La posibilidad de soslayar la
aplicacion de la norma sobre limitacion territorial

Conviene en el andlisis de la cldusula territorial partir de la nocién
de producto original (114). El producto se considerard original cuando
sea imputable al titular del derecho de Propiedad Industrial y, asi, una
cldusula de duracién (el licenciatario s6lo lo serd hasta una determina-
da fecha) es determinante de la originalidad del producto, mientras que
no considero que lo sea una cldusula de limitacion territorial, sea de fa-
bricacién o de distribucion (115). En el primer caso, no se puede afec-
tar a terceros, porque el titular del derecho de Propiedad Industrial pue-
de actuar de un modo mas eficiente atacando a la raiz (116). Y, en cuan-
to al segundo caso, hay formas de soslayar la proteccion territorial, sim-
plemente realizando la entrega en el lugar de comercio licito, aunque
luego el transporte se produzca fuera del territorio. Es por otra parte
cldusula habitual en las ventas de plaza a plaza (ventas a la salida o al

oponer los derechos de propiedad industrial? ési el contrato determina esta posibilidad
es nulo? {habréd una conversién de la cldusula a la que no hacer politica activa? iqué pasa
si hay s6lo posibilidad de hacer competencias pasivas y se hace competencia activa, se pue-
den oponer los derechos de propiedad industrial?

(114) La nocién de la originalidad del producto cobra importancia por el principio
de agotamiento internacional de la marca, cfr. AUTERI, Temitorialitd..., cit., passim.

(115) La originalidad se daré con independencia de que la limitaci6n territorial se re-
fiera a la distribucién o a la fabricacion. En general, la transgresion de la prohibicién de
fabricar en otro lugar del asignado contractualmente no plantea problemas, porque el li-
cenciatario no afrontard los gastos, ni las acciones que pudiera interponer el titular caso
de que fabrique fuera del lugar autorizado. Pero siempre serd una persona legitimada por
el titular, tan “Nestlé€” es el “Nestlé” espaiiol como el suizo. El tiempo, por el contrario,
es decisivo, un “Nestlé”, desde el momento en que rompe el vinculo con la sociedad ma-
dre, deja de serlo y, por tanto, sus productos no serdn nunca originales. Me inclino por
considerar producto original también el caso de fabricacion fuera del limite territorial, por
el principio de libertad de establecimiento en un mercado nacional. La prohibicién del li-
cenciante serd un limite constractual, mas no parece adecuado que sea oponible respecto
de tereros (sobre todo, por la evidente pasividad del titular que permite que se fabrique).

(116) Ese es el sentido del articulo 70 de la Ley de Patentes, llamado, por lo general,
de agotamiento del derecho de indemnizacién.
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embarque) que el bien se entienda entregado (y por tanto transmitido
el riesgo) antes de iniciar la actividad de transporte (117).

Una interpretacion diferente a la aqui preconizada. Llevaria a con-
siderar licitas las compartimentaciones dentro de un mismo territorio
nacional, o a buscar el fraude de la ley (que es facil de conseguir en las
cldusulas de los contratos de ventas de plaza a plaza). De acuerdo con
la interpretacion criticada, el derecho de Propiedad Industrial estaria
agotado si el licenciatario vende a uno en su territorio que luego se en-
carga de transportar fuera del territorio; en cambio, si es el mismo li-
cenciatario el que lo hace, el derecho no se habria agotado. Ademds la
situacién es grave para los subadquirentes del licenciatario, ellos no van
a tener modo de conocer la originalidad de los productos, porque ade-
mas deberian conocer los limites contractuales, etc. (118).

Considerar que el consentimiento relativo al agotamiento puede ser
restringido territorialmente, nos lleva a ir contra el fundamento de la
doctrina del agotamiento (119). Unicamente no cabria que el consenti-
miento no fuera condicionado en las ventas que realiza el mismo titu-
lar; pero la posibilidad de condicionamiento indirecto de las licencias in-
troduce un factor de inseguridad juridica, sobre todo el condicionamien-

(117) PAUL, “Inverkehrbringen nach Patent, und Warenzeichenrecht”, NJW 1963, p.
980, destac6 que dependia del titular del derecho de Propiedad Industrial hacer que el
bien que exportaba agotase también su derecho nacional de patente, si lo entregaba para
su exportacién en territorio alemén se debia considerar agotado su derecho de patente;
si la cldusula previese la transmisi6n del riesgo y la entrega en el extranjero, no quedaria
agotado el derecho de patente. BEIER reputa esta construccién como alambicada y err6-
nea al importar conceptos del derecho mercantil, cuando la introduccién en el comercio
se debe juzgar con criterios econémicos (L ‘epuisement..., cit., p. 20). En Espafa al respec-
to puede verse la Resolucién del Tribunal de Defensa de fa Competencia de 24-11-1988
(caso Schweppes) por las que no se podia evitar, de acuerdo con el derecho de la com-
petencia, el que un concesionario entregara en su establecimiento mercancfas que iban a
ser entregadas fuera del 4rea de distribucion. Esta forma de soslayar —por los INCO-
TERMS— la prohibicién del contrato, serd justa causa al licenciante para denunciarlo, por
atentar contra la buena fe. Sobre las causas de extincién de las licencias, v. el ejemplar
mecanografiado de mi tesis doctoral Trasferimento e licenza di marchio. Profili di diritto ita-
liano e comparato, p. 490 ss.

(118) Es importante una proteccion a la buena fe del que no tiene medio de conocer
estas restricciones contractuales, muchas de las cuales no tienen acceso al Registro de la
Propiedad Industrial. En este sentido BERCOVITZ defiende una proteccién para el su-
babquirente del “licenciatario notorio” (op. cit., p. 550). También podrié intentarse la via
de la “usucapio libertatis”. El agotamiento supone por otra parte algo similar a la protec-
cién de la buena fe, que implica adquisicién auténoma del bien (“a non domino”), como
en la letra de cambio, ya que ni siquiera van a afectar al que adquiere el bien —una vez
agotado el derecho de Propiedad Industrial que incorpora— las condiciones que se inclu-
yan por el titular, serian como las cldusulas sin relevancia cambiaria que se tienen por no
puestas.

(119) V. REUTERS, op. cit., p. 959, las partes no pueden excluir el agotamiento, so-
bre este problema v. REIMER, op. cit., p. 222.
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to del consentimiento del titular a que el licenciatario comercialice en
un determinado territorio.

8. ¢) La compatibilidad con la unidad de mercado

Otra critica es que parece incompatible la naturaleza real de la li-
mitacion territorial con el principio de unidad de mercado, porque sirve
para crear territorios estancos dentro de un mismo mercado, que esta-
rian constituidas por los respectivos territorios de actuacion licita de los
licenciatarios (lo que sobre todo tendrd importancia en los mercados
supranacionales).

Segiin la interpretacién que criticamos (que admite la posibilidad de
oposicion del derecho de Propiedad Industrial al adquirente del licen-
ciatario que viola un limite territorial de su licencia), si el licenciatario
vende dentro de su territorio a alguien que lo vende fuera, el derecho
se ha agotado, pero si el licenciatario vende fuera a alguien que lo re-
vende, el derecho no se ha agotado. Esta interpretacion es, a mi juicio,
incompatible con el principio de unidad de mercado y con el principio
de libre circulacién de mercancias. En otros casos de violacion de pa-
tentes por parte del licenciatario (p. €j. licencia s6lo de fabricacién, o
de sélo algunas reivindicaciones —lo que es dificil por el principio de
unidad de invencién—, o de duracién del acuerdo) esos productos con
independencia de su lugar de comercializacién seran violacién de la pa-
tente, y son violacién de la patente, porque son productos no-originales,
no-imputables al titulo del derecho. Si el licenciatario no puede vender
fuera de su territorio (como puede hacerlo el que adquiere de él, “nemo
plus iuris in alium transferre potet quam ipse habet”), no se puede de-
ber a la patente ({por qué no se aplica entonces la prohibicién al ad-
quirente?), sino que se debe sélo al contrato, que es el que impone la
restriccion territorial, por consiguiente, la violacion serd s6lo una viola-
cién contractual (120). ’

8. f) Problemas particulares para las marcas de la consideracion
como real de la limitacion territorial

En todo caso, nos parece particularmente desafortunada la aplica-
cién del precepto a las marcas (121). Puede que en patentes se haya
adoptado la norma para remunerar al titular, pero en marcas no hay nin-

(120) No nos parece adecuado que se repute un producto original o no, porque haya
sido comercializado en un sector de un mismo mercado y no en otro. V. el art. 139.2 de
la Constitucién y la STC 64/1990 de 5 de abril.

(121) Indica REUTERS, op. cit., p. 772, que ¢l Proyecto de Convenio sobre Marca Co-
munitaria no admiti6 la posibilidad de que las limitaciones territoriales tuvieran eficacia
real. Sin embargo la evolucién en marcas es en otro sentido por la Directiva.
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guna necesidad de remuneracién (122). Por otra parte, en marcas se
acentda mas que en patentes la idea de originalidad: el producto es ori-
ginal, porque viene de la empresa del titular o de alguien vinculado a
él, y esto no depende del lugar en el que el bien se introduce en el mer-
cado. En patentes la originalidad, en sentido estricto, no existe, ya que
la violacién se lleva a cabo al reproducir la invencién de otro, luego los
productos son idénticos, salvo que sea una mala copia (123). En marcas
ademds la interpretacion criticada acercaria la licencia a la cesién par-
cial, figura que es en nuestro Derecho ilicita por el articulo 41,2 de la
Ley de Marcas, puesto que se crearia derechos independientes de mar-
ca. En patentes existe el mismo principio en el articulo 74,3 de la Ley
de Patentes (124).

Desde otra perspectiva, la literalidad del articulo 42,2 de la Ley de
Marcas (que permite la oposicion de cualquier limite contractual) es ex-
cesiva y contraria al tenor de la Primera Directiva sobre Marcas (lo que
obliga a la modificacién antes del plazo fijado en el articulo 16 de la mis-
ma), porque lleva a consecuencias absurdas: si es violacién del derecho
de marca toda transgresion del contrato, seran productos que violen la
marca los productos del licenciatario que no haya pagado el canon, o

(122) Se debe recordar que el concepto de producto original es central, ya que la fun-
ci6n de indicacién de origen es la unica legalmente protegida para las marcas. El Aboga-
do general Jacobs, parte en la opinién citada al caso “Hag 11" de que al proteccién de la
marca puede entenderse como “reward” para el que coloca en el mercado bienes
eficientes.

(123) Desde este punto de vista, puede defenderse que los problemas en patentes no
son de indicacién de procedencia (todos los inventos reproducen la misma idea inventiva
manifestada en los inventos reproducen la misma idea inventiva manifestada en la paten-
te) y, por ello, no hay engafio al consumidor: siempre, por hip6tesis, estaremos ante una
reproduccién fidedigna; sino de justicia,el que ha inventado tiene derecho a una remune-
racién. En marcas, por el contrario, la cuestion es la protecci6n al consumidor, ya que se
adquiere un producto por provenir de un titular. Sin embargo, se puede transgredir una
patente sin que haya engafio al consumidor, p. €j. afadiendo una marca diferente.

(124) A mi entender, el supuesto de hecho de patentes normalmente serd distinto,
porque por el principio de unidad de invenci6n se partird de la indivisibilidad de las rei-
vindicaciones. No parece normal en cambio que se divida la marca (p. €j. el gréfico, el
emblema, etc.) més que territorialmente. Me parece significativo que los autores alema-
nes hablen de la licencia de patente como “Teiliibertragung” (cesién parcial) y por eso se
justifica su construccién sobre las limitaciones que derivan de la patente y las meramente
obligaciones, pero niegan esa calificacién de cesién parcial (“Teilubertragung”) a la licen-
cia de marca, precisamente por la necesidad de que la marca cumpla la funcién de indi-
caci6n de proveniencia. Por esta razén SIECHE niega la posibilidad de que las clausulas
territoriales tengan en una licencia de marca eficacia real. En Italia la doctrina no se plan-
tea el problema, en el caso de marcas hay que partir del concepto de originalidad y del
artculo 15 legge marchi, en consecuencia, siempre que la licencia no conlleve poderes au-
ténomos podria limitarse territorialmente, pero el producto podra circular libremente y
si los conlleva no podré concederse la licencia méds que para toda Italia, porque la norma
italiana prohibe las cesiones parciales.
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que haya concesido una sublicencia, 0 que no respete el precio impues-
to, etc.

8. g) Problemas particulares en relacién con el Derecho de autor

En cuanto al Derecho de autor no pueden plantearse los mismos
problemas que en marcas, ya que no se da el problema de la originali-
dad del producto —al igual que sucedia en patentes—.

La Ley de Propiedad Intelectual no contiene ninguna norma sobre
la posibilidad de oposicion de los limites de la licencia. El articulo 43
admite la posibilidad de una transmision restringida, que parece que de-
beré tener eficacia “erga omnes”. Dice el articulo 43,1: “Los derechos
de explotacion de la obra pueden transmitirse por actos inter vivos, que-
dando limitada la cesion al derecho o derechos cedidos, a las modali-
dades de explotacion expresamente previstas y al tiempo y dmbito terri-
torial que determinen”.

En Derecho alemén (al igual que sucede con las marcas y a diferen-
cia de las patentes) no son oponibles en Derecho de autor las limitacio-
nes territoriales dentro del Estado alemdn, aunque no se aplica el ago-
tamiento internacional (es decir que se aplica para el Derecho de autor
y de marcas de interpretacion que propugnamos para todos los ca-
sos) (125).

8. h) Propuesta final de solucién para cohonestar el tenor de la
norma con el articulo 30

El tenor de la Ley es claro, en el sentido de que la transgresién de
un limite territorial establecido en el contrato es una violacion de un de-
recho de Propiedad Industrial (126). Creemos, sin embargo, que se pue-

de dar una interpretacion que satisfaga el tenor de la Ley y ademés no
vaya en contra del derecho de la competencia y del principio de la uni-
dad de mercado. Esta interpretacion se puede basar en la literalidad del

(125) V. REIMER, op. cit., p. 228. DEUTSCH admite incluso una parcial aplicacién
para Derecho de autor del agotamiento internacional. No habria por otra parte agota-
miento si se sigui6 una via de distribucién no autorizada. Es algo similar a la limitacién
real de la licencia de mera fabricacién en derecho de patentes (v. Sent. “Heiligenhof” en
GRUR 1959, p. 200). )

(126) Ademas no se puede olvidar que esta posibilidad esta recogida en los ordena-
mientos de los Estados miembros de la CEE (L ‘epuisement..., cit., p. 37). Se indic6 en las
discusiones del Convenio de Luxemburgo que no tenia sentido apartarse de una norma
que se contenia en la legislacién de los Estados miembros. A mi juicio, el hecho de que
exista una norma de este tipo no significa que deba subsistir, si va contra principios como
la seguridad del tréfico y la libre circulacién de mercancias. Lo que tampoco tendra sen-
tido es que se excluya a nivel intracomunitario y se admita a nivel nacional.
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precepto (127): hay violacion si el licenciatario transgrede los limites, “a
sensu contrario”, s6lo hay transgresion para el licenciatario y es una nor-
ma que se aplica a €l s6lo. Por consiguiente, se excluirfa la aplicacion
al subadquirente, que no aparece mencionado en la norma. Esta con-
clusién puede recordar los origenes histéricos del principio “Hand wah-
re Hand”, que, en cierto modo, estan recogidos en el articulo 464 c.c.
La culpa de haber confiado en el licenciatario es del licenciante y por
tanto sélo tendra accion contra él quedando a salvo los adquirentes de
buena fe. La consecuencia serd que el licenciante no tendré dnicamente
las acciones contractuales (con la aplicacién de las normas generales del
derecho de obligaciones), sino que ademds tendra las acciones mas efi-
caces de las Leyes especiales de marcas y de patentes y, por otra parte,
tendrd la posibilidad de exigir el resarcimiento de acuerdo con las nor-
mas mas favorables que se contienen en las leyes especiales, pero solo
contra el licenciatario, no contra el subadquirente.

La solucién consiste, por tanto, en una “fictio iuris”: el licenciatario
es violador en relacidn al licenciante, pero no lo es en cuanto transmi-
sor del bien al adquirente del mismo.

En conclusién, consideramos (como resultas de un argumento “a
contrario”, que sirve para restringir una norma prohibitiva) que la nor-
ma en cuestién (articulo 75,1 de la Ley de Patentes y equiparables) es
una agilizacién procesal, que servira al licenciante para servirse de unas
acciones enérgicas y eficaces que se contemplan en la Ley de Patentes
y en la Ley de Marcas, pero que no debe considerarse violacién o usur-
pacidn del derecho para los subadquirentes que quieran utilizar la in-
vencién o el objeto contrasefiado con la marca para fines industriales
(en el caso de marcar, el uso industrial seria la reventa). La buena fe
—es decir que el subadquirente sepa o no si el licenciatario transgrede
los limites de la licencia— seria irrelevante en la interpretacion que de-
fiendo, porque no seria admisible que el titular pudiese controlar la dis-
tribucién. Tampoco es relevante para la interpretacién que conceptiia
la transgresion del limite territorial como violacion del derecho, ya que
para la violacién de un derecho de Propiedad Industrial no hace falta
la mala fe (128) (ésta serd sélo un criterio agravante de la responsabili-

(127) En el iter legislativo no se menciona nunca la posibilidad de la oposicién del
derecho al adquirente del licenciatario. El problema es que el articulo 50 LPat habla de
la utilizacién de la patente como violacién de la misma, el articulo 30 de la LM es mds
impreciso, porque habla de utilizacién en el trifico econémico, por lo que apunta a la li-
citud del uso industrial, a diferencia del Derecho de patentes. La LPat s6lo excluye el uso
personal y hay varios articulos que presuponen que les afecta a los adquirentes: articulo
70 y 63c de la LPat.

(128) La falta de culpa eximird de abonar el enriquecimiento en el uso industrial (en
el que la consecuencia bésica es la accién de cesaci6én) por el articulo 64,2 in fine de la
LPat. Creo, de todas maneras, que, en el caso de uso industrial culposo (cuya prueba in-
cumbre al titular de la patente), se deben atenuar los criterios indemnizadores del articu-
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dad), por el principio de proteccion absoluta del que gozan (129); de la
misma manera la lesion del derecho de propiedad es mdependlente de
la buena o la mala fe, aunque las consecuencias resarcitorias varian.

En todo caso, la validez de las normas que tratamos, siempre que
afectaran al mercado comunitario, dependeria de su compatibilidad con
el articulo 30 Tratado de Roma. El Convenio de Luxemburgo estable-
cia expresamente (articulo 93) que sus normas no perjudicarian el Tra-
tado de Roma (130), esta disposicién ha sido suprimida en la redaccion
de 15-12-1989 por innecesaria. La posibilidad del efecto contra terceros
de la limitacion territorial podria chocar contra el articulo 30 o contra
el articulo 85 (que se aplica también por el TICE a los acuerdos verti-
cales) (131). Destacar ademds que nuestra interpretacion se refiere so-
bre todo al caso de limitacidn territorial, ya que las demads limitaciones
no plantean un problema tan grave, siendo en este punto uniforme la
doctrina.

9. CONCLUSIONES

Hemos analizado en este trabajo los problemas que se plantean en

lo 66.2 LPat (a semejanza de la norma de Ley de Propiedad Intelectual). El enriqueci-
miento injusto se podria moderar a imagen del articulo 125 de la LPInt. La LPat contiene
un criterio de moderaci6n en el articulo 66,3 (v. el articulo 37 de la LMarcas). El enri-
quecimiento injusto puede ser demasiado riguroso, v. DIEZ-PICAZO en Comentarios a la
Ley de Propiedad Intelectual, cit., p. 1.695 ss, v. MASSAGUER, que es critico al respecto,
Mercado comin..., cit., p. 76. La indemnizacién en Alemania es con independencia de la
culpa, v. Sent. BGH de 30-11-1976, GRUR 1977, p. 250. KRIEGER resalta que el princi-
pio de oposicion del derecho de Propiedad Industrial al licenciatario que sobrepasase los
limites de su contrato serfa sin perjuicio de los articulos 85 y 86, GRUR Int. 1976, p. 213.
ALBRECHTSKIRCHINGER da cuenta de la polémica y propone una interpretacion similar
a la que da JOLIET para la licencia de marca, no es limitacién de competencia de por si
la cldusula territorial, GRUR Int. 1976, p. 257.

(129) Es la “Sperrwirkung” del derecho de las invenciones en la regulacién alemana;
que no se da en otros derechos de Propiedad Industrial, como en el derecho de los mo-
delos industriales. En Espaia no hay motivo para no aplicar fa “Sperrwirkung” también
a los demas derechos de Propiedad Industrial, aunque se aplicara el principio de especia-
lidad tanto a las marcas como a los modelos industriales, por la discutible interpretacién
del TS.

(130) V. GRUR Int 1974, p. 225. Por ello se tuvieron que suprimir las normas que
regulaban el agotamiento en el perfodo transitorio. La norma de compatibilidad se en-
cuentra en los Protocolos en la redaccién actual.

(131) La prohibicién de exportacién va en principio contra el articulo 85,1; como
muestran los reglamentos de exencién aprobados hasta ahora (la prohibicién de hacer po-
litica activa de exportaci6n era el maximo de restricién autorizado). En este sentido LIE-
BERKNECHT, op. cit., p. 476 (que alude a la intencién de la DGral de Politica econémica
de reprimir estas cldusulas). Se reproducen por el tenor de las normas los problemas de
coordinacién del Derecho alemén entre las normas del Derecho de patentes y el derecho
de la competencia (v. REIMER, op. cit., p. 227). Se admiti6 no obstante la licitud de la
prohibicién de exportacion en la STICE de 19-4-1988 (GRUR Int 1989, p. 663).
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relacion al agotamiento de los diferentes derechos de Propiedad Indus-
trial e Intelectual. Se ha procurado lograr una solucién uniforme en la
interpretacion, lo que, no cabe duda, viene dificultado por la heteroge-
neidad de los derechos y por las diversas Sentencias sobre la materia. Si
bien hay una jurisprudencia consolidada del TICE, no se puede excluir
el cambio futuro de la doctrina jurisprudencial. Un aviso de ello puede
encontrarse en las Conclusiones del Abogado General para el caso
“Hag I1”.

De otra parte, quedan problemas pendientes de resolucién, como la
compatibilidad de las norma “antitrust” con la cldusula de salvaguardia
del articulo 36. En este sentido, hemos analizado en el trabajo la com-
patibilidad con el articulo 30 de la pasibilidad de oposicién del derecho
de Propiedad Industrial al licenciatario que transgrede una clausula
territorial que limita, dentro de un mismo mercado, su dmbito licito de
actuacion.

NOTA FINAL

Ya enviado el trabajo a la Redacci6n de esta Revista, ha aparecido
la tan esperada Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas “Hag II”, con fecha de diecisiete de octubre de 1990 y siendo
ponente el Magistrado Rodriguez Iglesias.

La Sentencia resuelve el caso a favor de las pretensiones de la em-
presa alemana “Hag”, derogando la doctrina establecida en el caso
“Hag I”. No se ha intentado ofrecer una interpretacién conciliadora, una
“concordatio oppsitorum” como la que he defendido en este trabajo.
Merece la pena resaltar los puntos fundamentales del discurso de la
Sentencia.

En el Fundamento 10 establece el TICE la necesidad de reconside-
rar la doctrina sostenida en Hag I. Este replanteamiento de la doctrina
anterior lo elabora en los fundamentos de Derecho siguientes con el apo-
yo de la clausula de salvaguardia de la Propiedad Industrial del articulo
36 del Tratado de Roma. Al estar protegido el derecho de marca por
el articulo 36, se trata de determinar cudl es el objeto especifico del mis-
mo (Fundamento 14), porque nos indicaré el limite para hacer valer los
derechos de marca (ante importaciones paralelas). Es decir, se trata de
determinar en qué supuestos el derecho de marca ampara la oposicién
a la importacién paralela (por estar cubierta por el objeto especifico).
De acuerdo con anteriores Sentencias, el TICE sefiala que el objeto de
la marca es garantizar una procedencia empresarial uniforme de los pro-
ductos contrasefiados con una misma marca. Siempre que se cumpla esta
funcién de indicacién de origen empresarial, estara justificada la alega-
cién de los derechos de marca.

Otro punto de importancia en la Sentencia es la mencién que se
hace a la doctrina el consentimiento: “(...) el hecho determinante es la
ausencia de todo consentimiento de parte del titular del derecho de mar-
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ca protegido por la legislacion nacional ante la puesta en el comercio
en un Estado miembro distinto, con una marca idéntica o confundible,
de un producto similar fabricado y comercializado por una empresa que
no tenga ningin vinculo de dependencia juridica y econdmica con el ti-
tular”. Por tanto, vemos que se prescinde de la diferenciacién “expro-
piado-beneficiario” de la expropiacion (recuérdese la Sentencia “Phar-
mon”) como cuestién previa al discernimiento de si hay consentimiento
o no. Se debe destacar en este punto que no se ha acudido a la doctrina
“Kodak”, que entiende que, en un supuesto de decisién “intra-grupo”,
no habra practica colusoria, con tal que las sociedades filiales no tengan
dmbito de decisién propio. Esta doctrina se planteard, sin embargo,
cuando se plantee un problema de compartimentacién de mercados. Si
se va a solucionar con el respeto al derecho de marcas, habra que en-
tender que en el caso de que haya un dmbito de decision auténoma,
cada miembro del grupo podra oponerse a las importaciones paralelas
de productos elaborados por otro miembro. La inica via para solucio-
nar este problema sera la de la imposicién de multas por la Comisién,
o bien entender, conforme a la postura de AUTERI, anteriormente ex-
puesta, que las cesiones o intestaciones parciales, dentro del Mercado
Comiin, son nulas.

En el Fundamento 17 se aparta expresamente de la doctrina del ori-
gen comun: es, por consiguiente, irrelevante que las empresas hayan te-
nido en alguna ocasién vinculos juridicos, si éstos han dejado de existir.

La consecuencia (fund. 19) es que, tanto la beneficiaria de la Expro-
piacion Forzosa como la expropiante, no van a poder oponerse a las im-
portaciones al territorio en el que ostenten sus respectivos derechos de
marca. Con ello, se va mas alld de la cuestion prejudicial planteada por
el Tribunal Supremo alemdn, puesto que nicamente preguntaba si el
expropiado de la marca se podria oponer a la importacién de productos
contrasefiados con la marca expropiada por parte del beneficiario de la
expropiacion. :

Los problemas, sin embargo, quedan en pie, ya que, como hemos tra-
tado de poner de relieve en las lineas anteriores, pueden surgir multi-
ples cuestiones como consecuencia de la subsistencia de derechos de
Propiedad Industrial otorgados por los Estados miembros de modo in-
dependiente, como expresion del principio de territorialidad.



