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1. Introduccién

En el contexto juridico-econémico que hemos venido estudiando en este curso, en el que la
tutela del proceso competitivo se asigna tanto al Derecho de Defensa de la Competencia como
a la normativa de Deslealtad Concurrencial, los Derechos de Propiedad Intelectual (en
adelante, DDPI) encuentran también su propio acomodo. Su caracteristica fundamental (la
gue constituye, a su vez, el contenido esencial de la compleja posicion juridica conferida por
los titulos que protegen este tipo de bienes) consiste en el otorgamiento de un derecho ex-
clusivo de utilizacion del bien inmaterial objeto de proteccién que permite a su titular prohibir
su uso o explotacién en el trafico econdmico a cualquier tercero que no cuente con su
autorizacion.

En ocasiones se destaca que los DDPI son asimilables a un tipo especial de propiedad
(propiedad intelectual) cuyo amparo y legitimidad constitucional deriva del art. 33 CE14. La
asimilacién de la posicién juridica conferida por los DDPI a un tipo especial de propiedad
también se ha puesto de relieve por las autoridades de competencia para justificar la
aplicacion del Derecho de la Competencia a los DPI, al igual que aquél se aplica a la propiedad
sobre bienes de otra naturalezal5. Aungque no pueden negarse las similitudes estructurales
existentes entre los distintos DDPI y el derecho de propiedad, debe advertirse que, por si sola,
esta asimilacion resulta insuficiente para explicar la funcién y las razones que justifican el
reconocimiento y proteccién de estos derechos en el sistema competitivo. Razones éstas que
son las que permiten despejar la aparente paradoja que plantea la decidida incorporacién de
los DDPI como parte del sistema de competencia. Porque paraddjico resulta, en principio, que
formen parte del sistema unos derechos cuyo reconocimiento y tutela implica el derecho de
prohibir a los terceros competidores el uso de los bienes que protegen y que, en
consecuencia, atribuyen una suerte de monopolio legal a su titular.

La integracion de los DDPI en el sistema competitivo encuentra un apoyo fundamental en dos
principios que precisan ser suficientemente destacados. Por un lado, el caracter numerus
clausus de los bienes inmateriales que son susceptibles de beneficiarse de proteccién através
de un titulo de propiedad intelectuall6. Por otro, la regulacion por Ley de los concretos bienes
inmateriales que pueden ser objeto de proteccion y del régimen juridico bajo el que dicha
proteccién se concede.

La funcién que los DDPI estan llamados a cumplir en el sistema econémico permite llegar a
la conclusién de que la proteccién de los bienes inmateriales en el contexto de un mercado
competitivo no encuentra una justificacion suficiente en su calificacibn como derechos de
propiedad. La justificacion a su existencia ha de buscarse més bien en razones de interés
publico o general directamente relacionadas con los beneficiosos efectos que la tutela de esos
bienes produce en los mercados competitivos en términos de fomento de la creatividad y la
de innovacion, tutela que se articula mediante expedientes juridicos estructuralmente
similares al derecho de propiedad. Desde esta perspectiva, la evidentes ventajas derivadas
de la proteccion conferida al titular del correspondiente DPI —el derecho exclusivo de uso o
explotacion en el tréfico econémico del bien inmaterial protegido— no han de ser Unicamente
contempladas como la justa recompensa del titular a su esfuerzo creador sino, sobre todo,
como el medio a través de cual se asegura la consecucién de aquellos fines de interés general.
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2. La aplicacion de los acuerdos restrictivos a los DPI

La Sentencia del TICE en el asunto Nungesser c. Comision® suele citarse como uno de los
pronunciamientos del TICE que marcaron un punto de inflexion en los criterios de aplicacion
del actual 101 TFUE a los acuerdos, decisiones y préacticas concertadas entre empresarios.
La citada sentencia forma parte de un grupo de casos cuya resolucion determiné el transito
desde una interpretacién formalista de la prohibicion de las practicas susceptibles de incurrir
en la prohibicién del actual art. 101.1 TFUE, hacia una valoracion mas cercana al contexto
real y econdmico en el que dichas practicas se celebran y han de surtir efectos. En el marco
de esta interpretacién, el anterior criterio del objeto especifico adquiere una importancia
relativa.

En el asunto Nungesser el TICE considerd, contra el criterio mantenido por la Comisién, que
la licencia exclusiva “abierta” de un DPI celebrada entre no competidores (es decir, una
licencia en la que la clausula de exclusiva s6lo se refiere a la relacion contractual entre el
titular del derecho y su licenciatario, de forma que el primero se obliga a no otorgar otras
licencias para el mismo espacio territorial y a no competir con el licenciatario en ese territorio)
no es necesariamente contraria al art. 101.1 TFUE.

La lenta pero firme evolucién de los criterios de aplicacion del art. 101 TFUE, menos formal y
mas basada en una consideracion de los efectos econémicos de los acuerdos, ha culminado
con la promulgaciéon de una serie de normas hoy vigentes que, a estos efectos, deben
considerarse el marco normativo basico para el enjuiciamiento de buena parte de los acuerdos
de licencia sobre DDPI bajo la éptica del art. 101 TFUE y del art. 1 LDC.

Por lo que se refiere especificamente a los acuerdos que tienen por objeto una licencia sobre
un DPI, la normativa vigente es el REGLAMENTO (UE) N° 316/2014 DE LA COMISION de 21
de marzo de 2014 relativo a la aplicacion del articulo 101, apartado 3, del Tratado de
Funcionamiento de la Union Europea a determinadas categorias de acuerdos de transferencia
de tecnologia, que refleja la posicién del Derecho antitrust comunitario sobre la aplicacién del
art. 101.3 TFUE a una buena parte de este tipo de acuerdos?.

El Reglamento 316/2014 refiere su ambito objetivo de aplicaciébn a los acuerdos de
transferencia de tecnologia®, entendida ésta en un sentido mas amplio de lo que lo hacian los
derogados Reglamentos anteriores. Asi, ademas de los acuerdos de licencia de patentes, de
know-how, de modelos de utilidad, de disefios, de obtenciones vegetales, de topografias
sobre productos semiconductores (y los acuerdos de licencia mixtos que combinan estos
derechos) la citada norma extiende su aplicacion a los acuerdos de licencia sobre derechos
de autor de programas informaticos®.

El Reglamento 316/2014 establece una llamada “zona de seguridad” para los acuerdos de
cesion y licencia de DPI que entran en su ambito objetivo de aplicacion. En virtud de ello, los

1 Sentencia de 8 de junio de 1982, LC Nungesser KG et Kurt Eisele ¢. Comision, a. 258/78, Rec. 1982,
p. 2015.

2 Para una consideracion mas detallada del predecesor de esta norma, el Reglamento 316/2014, vid.,
DREXL, “El nuevo Reglamento de exencion por categorias para acuerdos de transferencia de
tecnologia (RECATT) en la tensién entre economizacion y seguridad juridica”, ADI (25) 2004- 2005, pp.
67 y ss.; MARTIN ARESTI, P., “Consideraciones sobre el umbral del cuota de mercado y la relacion de
competencia entre las partes como condiciones de aplicacion del Reglamento (CE) num. 316/2014
sobre los acuerdos de transferencia de tecnologia”, ADI (25) 2004-2005, pp. 131y ss.

3 Vid. también la Comunicacion de la Comisién sobre las Directrices relativas a la aplicacion del articulo
81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnologia (DO C/101 de 27 de abril de 2014, pp.
2y ss.), que constituye un instrumento imprescindible para compensar el mayor grado de inseguridad
juridica que incorpora la interpretacion basada en los efectos econdmicos de los acuerdos.

4 Vid., un analisis completo en DIEZ ESTELLA, F., “Los acuerdos de transferencia de tecnologia y el
nuevo Reglamento de exencion por categorias”, Curso de Derecho de la Competencia Europeo y
Espafiol, Vol. VI, Ed. Dykinson — Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 2005.
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acuerdos celebrados entre operadores que no superen la posicién de mercado conjunta'y que

no contengan clausulas consideradas especialmente graves se benefician de la presuncién
de cumplimiento de las condiciones del art. 101.3 TFUE.

Con todo, el hecho de gue se reldnan las condiciones para que opere la presuncién de cum-
plimiento del art. 101.3 TFUE no impide que la Comision pueda retirar el beneficio de la
exencioén, si un cambio del contexto en el que se aplica y produce efectos el acuerdo, o los
efectos acumulados de un conjunto de acuerdos similares y funcionalmente vinculados (efecto
red) arrojan un resultado restrictivo de la competencia.

3. Laaplicacion del abuso de posicion dominante a los DPI

La prohibicién del abuso de posicion de dominio que establecen el art. 102 TFUE y el art. 2
de la LDC puede también resultar de aplicacion a conductas de operadores dominantes
apoyadas en la titularidad de un DPI. En la aplicacién de estas normas ha de partirse del
principio de que la titularidad de un DPI, por si sola, no confiere necesariamente un poder de
mercado suficiente que permita afirmar la existencia de una posicién de dominio sobre la que
fundamentar un eventual abuso. A los efectos de la aplicacion del art. 102 TFUE y del art. 2
de la LDC la titularidad de un DPI ha de valorarse como un factor mas, no el Unico ni
necesariamente el determinante, de entre los que contribuyen a fijar la posicion de un ope-
rador en el mercado relevante.

Siendo éste el principio general, es también posible que en algunos casos —supuestos
excepcionales de mercados con muy baja o nula sustituibilidad de oferta y demanda, o en los
que el producto protegido por el DPI tiene una especial calidad o valor competitivo— la
titularidad del DPI confiera un poder de mercado que lo convierta en una barrera de entrada
al mercado que justifique la valoracién de la conducta de su titular en relacién con ese derecho
bajo la optica de los arts. 102 TFUE o 2 LDC.

Los criterios utilizados para la delimitacion del concepto de abuso de una posicién de dominio
han experimentado una evolucién paralela a la de los criterios de aplicacién del art. 101 TFUE
a las practicas restrictivas. En su Comunicacién de 2009 la Comisiébn ha mostrado su
disposicién a integrar la nocion de abuso desde una perspectiva menos formal y no cefiida a
una delimitaciébn aprioristica de las conductas abusivas (que, tradicionalmente, ha
desembocado en la calificacion de ciertas conductas como abusivas per se) para prestar
mayor atencion a las eficiencias econémicas que pudieran derivarse de los comportamientos
de los operadores dominantes y a la existencia justificaciones objetivas a esas conductas.

Partiendo de estos presupuestos, la aplicacion del art. 102 TFUE y del art. 2 LDC a los DPI
presenta dificultades de partida similares a las planteadas por el art. 101 TFUE y por el art. 1
LDC. Asi, el hecho de que el titular de un DPI ostente posicién de dominio en el mercado no
es obstaculo para que este sujeto pueda hacer valer licitamente las facultades asociadas a
una posicion juridica exclusiva que la Ley ampara. Por eso, el efecto excluyente que en
coherencia con la naturaleza del DPI se deriva para los terceros del ejercicio del derecho por
parte de su titular no supone, en principio, violacion alguna de las normas antitrust.

Més bien son circunstancias excepcionales, concurrentes con el ejercicio de derecho ex-
clusivo del titular (de otro modo licito y legitimo), las que permiten tefiir de abusiva su conducta
y marcar la diferencia entre una conducta licita o ilicita®. Estas circunstancias excepcionales,
analizadas bajo la 6ptica de la particular responsabilidad que incumbe al operador dominante,
s6lo pueden concretarse previo examen del mercado afectado y de los efectos que la

5Vid., por ejemplo, la Sentencia del 10 de julio de 1990, Tetra Pack, a. T 51/89, Rec. 1990, p. 11-347,
apdo. 23, donde la adquisicion de una licencia sobre un DPI fue consideraba abusiva por la
circunstancia afiadida de que esa actuacion reforzaba la posicidn de dominio de la licenciataria, al punto
de provocar un efecto excluyente de la competencia en el mercado.
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actuacion del operador dominante y titular del DPI produce sobre dicho mercado.

Segun se deduce de la Jurisprudencia de Tribunal de Justicia, la implicacion de un DPI en
una conducta abusiva suele ser circunstancial. Quiere decirse con ello que, en la mayoria de
los casos, el DPI no ha constituido un instrumento tipico o esencial para la comisién de la
conducta prohibida, sino que su titularidad ha resultado determinante para la adquisicion de
la posicion de dominio y, en ese sentido, se ha convertido en el instrumento propicio para
llevar a cabo ciertas formas de abuso.

Asi, por ejemplo, se ha declarado la infraccion del art. 102 TFUE en casos en los que la
adquisicion de una licencia exclusiva sobre un DPI por parte de un empresario dominante ha
servido para el fortalecimiento de la posicion de dominio ostentada por dicho licenciatario
retrasando considerablemente la entrada de otros competidores en el mercado del operador
dominante. Ilgualmente, se ha declarado abusiva por contraria al art. 102 TFUE la imposicion
de precios excesivos 0 no equitativos practicados por las sociedades de gestidn colectiva de
derechos de autor® y la imposicion de royalties abusivos en determinados casos de
otorgamiento de licencias sobre un DPI por parte del empresario dominante.

El art. 102 TFUE también se ha declarado infringido por practicas abusivas en relacion con la
vinculacion de productos cuando uno de ellos estaba amparado por un DPI cuyo titular
ostentaba posicion de dominio en el mercado de referencia’; también, y de forma muy
relevante, la conducta del titular de un DPI ha sido objeto de enjuiciamiento desde la
perspectiva del art. 102 TFUE en casos de la negativa del titular del DPI en posicién de
dominio de conceder licencias sobre su derecho.

Junto a estos casos, recientemente se han declarado otras formas de abuso relacionadas con
la utilizacién abusiva o fraudulenta de las normas que regulan la concesion de un DPI donde
la titularidad del DPI —o de la solicitud de un certificado complementario de duracién para el
DPI— que si podria considerarse un presupuesto necesario o esencial de la prohibicion de la
conducta®. En tal sentido, se ha advertido de formas de abuso que tendrian como base
necesaria la existencia de un DPI.

4. La negativa a conceder licencias sobre un DPI como conducta abusiva.

El analisis de la negativa de suministro desde la optica del art. 102 TFUE y del art. 2 LDC
exige diferenciar los distintos supuestos de hecho que pueden plantearse, pues l6gicamente
no toda denegacion de contratacion con un tercero por parte del empresario dominante es
constitutiva de abuso. De entre las negativas de suministro que si se consideran abusivas,
interesa particularmente aquella que consiste en negar a un tercero, sin justificacion objetiva,
el acceso a un recurso que es esencial para competir en un mercado (en principio, un mercado
derivado). En estos casos, tal negativa tiene un efecto excluyente por cuanto impide que el
tercero acceda como competidor a dicho mercado. Cuando el recurso esencial esta protegido
por un DPI del que es titular el empresario dominante, el abuso se manifiesta en la negativa
del titular del DPI a conceder una licencia a un tercero y potencial competidor en dicho

6Vid., en este sentido, la STICE de 9 de abril de 1987, Basset c. SACEM, C-402/85, Rec. 1987 p.
1747, apdo. 19; la STICE de 13 de julio de 1989, Francois Lucazeau y otros contra Societé des Auteurs
Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), aa. acumulados 110/88, 241/88 y 242/88, Rec. 1989,
p. 2811.

7Vid. la STJPI de 17 de septiembre de 2007, Microsoft c. Comisién, T-201/04, Rec. 2007 p. 11-3601,
apdos. 1038-1048.

8 Vid. la STJUE de 6 de diciembre de 2012, AstraZeneca c. Comisién, C-457/10 P, Rec. 2012, p I-
0000 y la Decision de la Comisién de 9 de diciembre de 2009, Rambus (COMP/38.636).

UD 10. D° de la Competencia ante los IPRs [6] Octubre 2024



NTEBRIJA
mercado (refusal to license)®.

En principio, los requisitos para considerar abusiva la negativa del empresario dominante a
facilitar el acceso a un recurso esencial para operar en un mercado son comunes cualquiera
que sea el tipo de titularidad sobre el recurso cuyo acceso se deniega. Sin embargo, el hecho
de que el recurso esté protegido por un DPI exige tener en cuenta un factor adicional y basico
para el tratamiento de estas conductas, como es el efecto que produce esa negativa sobre el
fomento de la innovacion. Asi, habida cuenta de la complementariedad entre el Derecho
antitrust y los DPI —en tanto éstos son instrumentos juridicos dirigidos al fomento de la
innovacion— debe partirse del principio de que el titular de un DPI puede licitamente denegar
la concesién de una licencia a un tercero para preservar la competencia por imitacion, pero
tal conducta puede resultar abusiva cuando esa negativa impide una competencia por
sustitucion, competencia frente a la cual el contenido del DPI no protege.

La doctrina del acceso a un recurso esencial cuando éste esta protegido por un DPI ha tenido
un especial predicamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea
(con alguna relevancia también en el Derecho nacional®).

El Tribunal de Justicia parte, como sucede en general con la negativa de suministro del
empresario dominante, de que el titular del DPI no esté obligado a conceder una licencia a
cualquier tercero que la solicite. La consideraciéon de la negativa a otorgar una licencia por
parte del empresario dominante vy titular del DPI como una conducta abusiva contraria al art.
102 TFUE es, en realidad, una situacién excepcional.

La libertad que, en linea de principio, asiste al titular de un DPI a la hora de decidir sobre el
modo de explotacion de su derecho se puso de manifiesto en los primeros pronunciamientos
que obligaron al TICE a definir su postura sobre este tema; en los asuntos Cicra c. Renaulty
Volvo c. Veng!! el Tribunal resolvié sendas cuestiones prejudiciales en las que se solicitaba
la interpretacion con arreglo al art. 102 TFUE de la negativa de Renault y Volvo a otorgar una
licencia de fabricacion y comercializacion sobre determinados modelos industriales que
protegian sus piezas de carroceria. Los efectos de esta denegacion suponian reservar el
mercado de piezas de recambio a los concesionarios de los fabricantes, dificultando el acceso
a dicho mercado de los titulares de talleres independientes.

A pesar de ello, el Tribunal consider6é en ambos asuntos que la negativa del titular de un DPI
a otorgar licencia sobre su derecho sé6lo podia considerarse constitutiva de abuso si a dicha
negativa le acompafnaban alguna de estas tres circunstancias excepcionales: en primer lugar,
una denegacion arbitraria del suministro del producto protegido; en segundo lugar, la fijacién
de precios no equitativos para dichos productos y, en tercer lugar, una reduccion o cese de la
produccion de un modelo necesario para vehiculos que aun estaban en circulacion. Con estos
pronunciamientos el TJCE vincul6 la excepcionalidad de la obligacién de conceder una
licencia sobre DPI como medida para evitar la violacién del art. 102 TFUE, a la concurrencia
de circunstancias afiadidas que, en concurso con la denegacion de la licencia, determinaran
alguno de los efectos prohibidos por dicha norma.

La declaracion como abusiva de la negativa del titular de un DPI a licenciar su derecho se

9 Puede consultarse un recorrido por la jurisprudencia comunitaria relativa a casos en los que el recurso
denegado estaba protegido por un DPI en, BACHES OPI, S. /DIEZ ESTELLA, F., “La aplicacién el
Derecho antitrust al ejercicio unilateral de los derechos de propiedad intelectual e industrial: el estado
de la cuestion en la Unién Europea y en los EEUU”, RDM nam. 260. abril-junio 2006, pp. 641 y ss.

10 Vid. recientemente, sobre la negacion del acceso a la base de datos sobre el Sistema de Informacion
de Puntos de Suministro (SIPS) necesario para competir en el mercado de la distribucién de energia
eléctrica, las Resoluciones de la CNC de 2 de abril de 2009, CENTRICA/ENDESA (Exp. 641/08),
Céntrica/Union Fenosa (Exp. 642/08), Centrica/ Iberdrola (Exp. 641/08), y la RNC de 22 de abril de
2009, Centrica/Hidrocantabrico (Exp. 645/08).

11 STICE de 5 de octubre de 1988, Volvo c. Veng, a. 238/87, Rec. 1988, p. 6211, apdo. 9; y, de la
misma fecha, STJVE Cicra Renault, a. 53/87, Rec. 1988, p. 6039, apdo. 18;
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produjo por primera vez en la STICE de 6 de abril de 1995, en el asunto més conocido como
Magill*?, en el que diversas cadenas de televisién cuyas emisiones podian ser recibidas en
Irlanda denegaron, con fundamento en su derecho de autor, el acceso a la informacion sobre
la programacion semanal de sus respectivas cadenas a un tercero que pretendia utilizar dicha

informacion para elaborar una guia semanal de programacioén televisiva que agrupara las
programaciones de todas ellas.

Esta conducta se consider6 abusiva por producir el efecto de mantener el monopolio de las
distintas cadenas de television en el mercado derivado de las guias de programacioén semanal,
que éstas atendian individualmente a través de la edicién de su propia guia de television. La
clave de la resolucién del Tribunal residié en la consideracion de que la conducta observada
por las distintas cadenas obstaculizaba la apariciéon de un producto nuevo (guia semanal
comprensiva de todas las programaciones) en un mercado derivado (el de las guias de
programacion semanal) para el que existian una demanda potencial de usuarios, produciendo
el efecto de excluir la competencia en dicho mercado.

En la jurisprudencia Magill las condiciones, luego confirmadas como cumulativas, para que la
negativa a conceder una licencia sobre un DPI constituya un abuso de posicion dominante,
gquedaron matizadas y fijadas en los siguientes términos:

- el DPI cuyo acceso se niega al tercero sin que concurra una justificacion
objetiva ha de ser esencial para competir en un mercado secundario,

- se trata de un producto nuevo para el que existe una demanda potencial de
usuarios,

- y esa esencialidad ha de determinar que la negativa a su acceso tenga un
efecto excluyente de ese competidor en dicho mercado.

La doctrina ha considerado que en el asunto Magill concurrian circunstancias particulares que,
al margen de justificar la decision del Tribunal, dificultan la abstraccion de una doctrina general
sobre las condiciones de aplicacion del art. 102 TFUE a la negativa del empresario dominante
a conceder una licencia. Se ha planteado, en particular, si la cuestionable extensiéon del
derecho de autor alegado (no a la forma, sino al contenido de la guia) y el recurso al art. 102
TFUE como via para corregir esta extension excesiva del DPI obligando a facilitar su acceso
a los terceros, no tuvo un peso decisivo en la decisién del Tribunal.

Al margen de ello, debe destacarse que lajurisprudencia de Magill marcé un punto de inflexion
en la aplicacién del art. 102 TFUE a los titulares de DPI. También dej6 sembradas algunas
incertidumbres: en primer lugar revel6 la importancia (pero también la dificultad) de determinar
cuando un recurso protegido por un DPI ha de considerarse esencial para el desarrollo de un
producto nuevo; en segundo lugar, suscité la duda de si este tipo de abuso exige, como el
tribunal indicé en Magill y en pronunciamientos anteriores, la existencia de dos mercados, de
forma que es necesario que el titular del recurso utilice su posicion de dominio en uno de ellos
para excluir la competencia en el mercado derivado, o si también es posible aplicar el art. 102
TFUE cuando el acceso que pretende el tercero y que el titular del DPI deniega se refiere al
mismo mercado en el que opera el empresario dominante.

La ultima de las cuestiones planteadas (si el mercado al que el titular del DPI impide el acceso
por su negativa a licenciar debe ser un mercado derivado, o puede ser también el mismo
mercado en el que opera el empresario dominante y titular del DPI) es una cuestién adn
debatida.

Aunque en los primeros asuntos el Tribunal partio de la existencia de dos mercados, se
discute si esta premisa no quedd claramente relativizada tras su pronunciamiento en el asunto

12 Sentencia de 6 de abril de 1995, Radio Telefis Eireann (RTE), Independent Television Publications
Ltd. (ITP) c. Comision.
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IMS Health®®. En el caso que dio lugar a esta Sentencia, un tercero pretendid, sin éxito,

acceder al derecho de autor de IMS Health que protegia una base de datos basada en una

estructura de segmentos gque servia para la elaboracién de informacion relativa a las ventas
regionales de productos farmacéuticos en Alemania.

Desde un punto de vista formal, el Tribunal mantuvo la exigencia de que el efecto de exclusién
del competidor se produjese en un mercado derivado, si bien atemper6 esta afirmacion al
matizar que basta para ello que pueda determinarse un mercado potencial, incluso hipotético.
Por otro lado, la posibilidad de que el art. 102 TFUE pueda resultar de aplicacion, tanto si la
negativa de concesion de la licencia se da para un operador que pretende entrar en el mismo
mercado en el que opera la dominante, como si se refiere a un mercado descendente,
tampoco parece totalmente excluida por la Comisién; en su Comunicacion de 2009 advierte
que, por lo general, los problemas de competencia se dan cuando el dominante compite en el
mercado descendente con el comprador al que se niega a suministrar. No es descartable, en
consecuencia, que el requisito de la existencia de un doble mercado no se considere en un
futuro necesario para la aplicacion de esta doctrina, siempre que se cumplan las demas
exigencias para calificar la negativa de otorgar licencia como un abuso.

El segundo de los requisitos, y el fundamental para que la negativa a conceder licencia sobre
un DPI resulte abusiva, es el caracter indispensable! del recurso cuyo acceso niega el titular.
El requisito de la indispensabilidad del recurso negado al tercero conlleva como consecuencia
necesaria el efecto excluyente de este sujeto del mercado, de forma que ambos extremos
pueden considerase requisitos inescindibles o, incluso, exigencias que conforman un requisito
dnico.

Tratdndose de la negativa de otorgar una licencia sobre un DPI, tal efecto excluyente, por si
s6lo considerado, deriva ya de la legitima disponibilidad del titular sobre su derecho exclusivo.
Por eso, el reproche de tal conducta como abusiva debe basarse en la concurrencia de otras
circunstancias que la cualifiquen como ilicita. Esta circunstancia adicional consiste, segun
estableci6é el TICE en el asunto IMS Health, en que la empresa que ha solicitado la licencia
del DPI no pretenda limitarse, esencialmente, a reproducir productos o servicios que ya ofrece
en el mercado derivado el titular del DPI, sino que tenga la intencion de ofrecer productos o
servicios nuevos (sustitutivos) que el titular no ofrece y respecto a los cuales existe una
demanda potencial por parte de los consumidores.

La concurrencia del requisito de la indispensabilidad o esencialidad del DPI para el desarrollo
de prestaciones nuevas por un tercero competidor se aprecid igualmente en el asunto
Microsoft!®, donde el suministro a potenciales competidores de informacion necesaria —y de
la que era titular la empresa estadounidense— para conseguir la interoperabilidad del sistema
Windows con los sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo competidores, se
considerd imprescindible para el desarrollo de nuevos productos que compitieran con los de
Microsoft.

La exigencia de que el acceso al recurso protegido por un DPI sea imprescindible para el
desarrollo de un producto o servicio nuevo constituye la pieza clave en la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia para el andlisis antitrust de la negativa a licenciar un DPI. La obligacion
del titular del DPI de tolerar, en caso necesario para el desarrollo de un producto o servicio
nuevo, el acceso de un tercero al uso del recurso protegido por su derecho mediante la
concesion de la licencia, se basa en que dicho acceso resulta esencial para posibilitar la

13 STICE de 29 de abril de 2004 (a. C-418/01), IMS Health GmbH & Co. OHG c. NDC Health GMBH &
Co. KG y el comentario de CONDE GALLEGO, B., “La negativa unilateral de una empresa en posicion
de dominio a conceder una licencia para la utilizaciéon de un derecho de propiedad Intelectual”, ADI (24)
2003, pp. 465y ss.

14 Sobre la “indispensabilidad” de un recurso o infraestructura en el Derecho de Defensa de la
Competencia, Vid., DIEZ ESTELLA, F., La doctrina del abuso en los mercados conexos: del “monopoly
leveraging” a las “essential facilities”, Revista de Derecho Mercantil, n® 248, Abril — Junio 2003.

15 STPI de 17 de septiembre de 2007 Microsoft c. Comision.
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competencia por sustitucion (frente a la que la titularidad de un DPI no protege) y mejorar asi
la oferta existente.

En este supuesto, el ya mencionado principio de complementariedad de los fines perseguidos
por el DPI y por el Derecho antitrust justifica este resultado: la obligacién de facilitar el acceso
al DPI ha de interpretarse en clave procompetitiva, en tanto es necesario para incorporar
nuevos productos al mercado en beneficio de la competencia y los consumidores. Por otro
lado, el fundamento de este planteamiento no es ajeno al régimen de determinados DDPI,
que prevén la concesion de licencias obligatorias cuando el apoyo en una tecnologia protegida
es necesario para desarrollar otras igualmente innovadoras.

El requisito segun el cual para que el empresario dominante venga obligado por el art. 102
TFUE a facilitar el acceso a su DPI éste ha de ser imprescindible para el desarrollo de un
producto nuevo que permita la competencia por sustitucion presenta, sin embargo, algunos
problemas para su aplicacion.

En primer lugar, por la dificultad de determinar cuando estamos ante un producto o servicio
nuevo (en la mayoria de las hipétesis, aun no desarrollado) o, lo que es lo mismo, cuando el
caracter “novedoso” del producto o servicio del competidor ha de ser rechazado por
sustentarse, mas en la imitacion del recurso protegido al que pretende acceder, que en la
verdadera innovacion del tercero, alejandose de lo que deba considerarse el desarrollo de un
producto o servicio realmente sustitutivo. Este dato, como decimos de dificil comprobacion,
resulta fundamental, habida cuenta de que una de las justificaciones objetivas admisibles en
esta sede es la desincentivacion de la innovacidbn que generaria una politica antitrust
excesivamente laxa en materia de concesion de licencias.

En segundo lugar, la exigencia de que el acceso al DPI sea imprescindible para el desarrollo
de un nuevo producto presenta el inconveniente de no ser un criterio totalizador del problema,
porque no siempre sirve para determinar el caracter abusivo de la conducta del operador
dominante que deniega una licencia sobre su DPI. Dicho de otra forma, existen supuestos en
los que el test de la necesidad del acceso del tercero al DPI del empresario dominante para
desarrollar un producto nuevo es irrelevante para determinar el abuso del titular de DPI al
denegar dicha licencia, porque las circunstancias del mercado, o la naturaleza del producto,
hacen comercialmente inviable la existencia de una competencia por sustitucion.

Asi sucede cuando el DPI protege recursos que, de hecho, han devenido estandares, de
forma que existe una clara reticencia de los destinatarios a adaptar su demanda a otras
prestaciones sustitutivas, aun cuando éstas supusieran una innovaciéon respecto de la
prestacion protegida anterior. Una situacion similar se da en el caso de que el DPI cubra un
componente necesario para la elaboracion de un producto.

En estos supuestos, en los que las circunstancias del mercado no hacen comercialmente
viable el desarrollo de nuevos productos y en los que, por tanto, el DPI no cumple su funcién
de fomentar la innovacion, hay que plantearse si desde el punto de vista antitrust resulta licito
perpetuar la posicion de dominio preservando al titular del DPI de toda competencia (por
imitacion y por sustitucion) o si, mas bien, a la vista de las excepcionales circunstancias
concurrentes, los objetivos del Derecho antitrust han de imponerse (a través de la aplicacion
del art. 102 TFUE) sobre el efecto excluyente de la competencia por imitacion que deriva de
la existencia del DPI, y restablecer este tipo de competencia obligando al titular concesion de
una licencia.

Desde una apreciacion global del equilibrio entre los objetivos Derecho antitrust y los DPI, la
obligacion de conceder una licencia en estas circunstancias excepcionales se ha justificado,
por una parte, en que en tales casos la exclusion de la competencia por imitacion que deriva
del DPI no se ve compensada por la produccion de incentivos en la innovacion y, por otra,
porque ello no supone vaciar de contenido el derecho del titular del DPI, quien percibira por
dicha licencia una remuneracion que le permita recuperar la inversion en la obtenciéon del
recurso protegido.
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