REVISTA DE DERECHO ECONOMICO

LAS IMPLICANCIAS DE
UNATEORIA REGULATORIA DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Pl)
PARA EL DERECHO DE

LA LIBRE COMPETENCIA:

VISION DESDE EUROPA

IOANNIS LIANOS




LAS IMPLICANCIAS DE UNA TEORIA REGULATORIA DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL (PI) PARA EL DERECHO
DE LA LIBRE COMPETENCIA:VISION DESDE EUROPA

IOANNIS LIANOS*

1. INTRODUCCION

El andlisis de la propiedad intelectual' como un “derecho de propiedad” ha
sido un elemento importante del debate moderno acerca de la creacion
de un sistema de proteccion legal para la informacién.? La necesidad de
instaurar un sistema de derechos de propiedad para aumentar las in-
venciones ha sido siempre un aspecto polémico en la organizacidn de la
actividad econdmica. Para alguncs, el sistema de patentes es un “enorme
error’ dado que la invencidn surge principalmente de “un instinto filosdfi-
co de invento”y creatividad® Otros han sostenido que el ofrecer la posibilidad
de retribucién para ciertos tipos de invenciones (derechos de propiedad inte-
lectual) no estimula necesanamente la actividad creativa, la cual por lo gene-

*  Profesor, University College London; Profesor lnvitado, International Centre of Industrial
Property {CEIPI), University of Strasbourg; Abogado (Atenas, Paris). Co-director, Centre for
Law and Governance in Europe; Jevons Institute of Competition Law and Economics, UCL.
Partes de este articulo se basan en investigaciones anteriormente publicadas: loannis Lianos,
Competition Law and Inteflectuat Property Rights: Is the Property Rights' Approach Right?
Capitulo 8 en Cambridge Yearbook of Furopean Legal Studies. john Bell & Claire Kilpatrick
(ed.), Oxford: Hart Publishing, 2006, 153-186.

Traduccidn realizada con la expresa autorizacion del autor por los profesores invitados del
Departamento de Deracho Econdmico Sebastidn Castro Quiroz y Jorge Grunberg Pilows-
ky.

| N.delT: Hacemos presente que el térming inglés “intellectual property” abarca tanto lo que
en el sisterna jurfdico chileno se designa como “propiedad intelectual” {derecha de autor y
derechas conexos) asi como a la "propiedad industrial” (marcas, patentes de invencidn, di-
sefios industriales v modelos de utilidad). Fara los efectos de esta traduccidn, se empleard el
término “intellectual property” como “propiedad intelectual”, pero considerando que abarca
también a la “propiedad industrial”

2 Para un estudio ver, 5. N.5. Cheung, Property Rights and Invention, 8 Res. L & Fcon. 5, 6
(1986).

3 EW.Taussig, Inventors and Money-Makers (1930), citade en N.S. Cheung, Property Rights
and Invention, supran 2, 7.
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ral es espontaneq, pero si se le puede dingir hacia fines de utilidad general™.
Finalmente, otros, estiman que los derechos de propiedad intelectual son
un “costo trivial” para la sociedad, dade que “un privilegio exclusivo es abso-
lutamente necesario para que lo que se siembre pueda ser cosechado”, por
cuanto un inventor “que no tiene la esperanza que va a cosechar no se
va a tomar la molestia de sembrar”?

El debate en relacién a la creacidn de derechos de propiedad intelectual
y la busqueda de una justificacién necesaria para su establecimiento, an-
ticipan una paradoja que es inherente a un sistema donde los beneficios
sociales del progreso tecnoldgico se alcanzan por medio de retribuciones
privadas.® La esencia y el objetivo principal de los derechos de propiedad
intelectual es dirigir los intereses privados en pos de la consecucidn de
una meta concerniente a toda la comunidad, esto es mayor innovacion y
aumento del bienestar econdmico. Esta explicacion utilitarista de la pro-
piedad intelectual habitualmente se opone a la aproximacion que tiene
de ésta el “derecho natural”, la cual resalta la existencia de derechos
morales, inherentes a la persona del inventor” Cada persona deberfa
tener derecho de propiedad sobre sus propias ideas, independiente de
cualquier opinién que se tenga sobre los incentivos o los costos o bene-
ficios econdmicas.

La principal forma de explicar los derechos de propiedad intelectual (PI),
sin embargo, es a través del utilitarismo. Tres tecrias adoptan una aproxi-
macion utilitarista.

La “tecria de la retribucién” constituye la justificacion mas tradicional para
crear un sistema de proteccion a las ideas a través de derechos de pro-
piedad y es importante para cualquier tipo de Pl De acuerde con esta
teor(a, los inventores deberian ser retribuidos por los riesgos v la inver-
sién en tiempo y esfuerzo que han efectuado para desarrollar una inven-
cidn Util para la sociedad. La retribucion es considerada come un derecho

4 AC. Pigou The Economics of Welfare (1960) at 183-185 citado en N.S. Cheung, Property
Rights and Invention, supran 2,7

5 | Bentham, The Works of Jeremy Bentham, ed. | Bowring 71 (1843) citado en N.S. Cheung,
Property Rights and Inventicn, supran 2, 6,

R P Merges & | F Duffy Patent Law and Policy: Cases and Mazerials {Lexis Nexis, 2002), 2.
7 M Fisher, Classical Economics and Philosophy of the Patent System (2005) LPQ. 1, 6.
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de propiedad que protege a los inventores de los free riders?. De no
existir este derecho exclusivo, los free riders podrian usar la invencidn
sin invertir adecuadamente en tiempo, esfuerzo, habilidad ¢ dinero para
poder efectivamente inventaria’ En efecto, si una empresa no pudiera
recuperar los costos de la invencién por el aprovechamiento de los free
riders, es esperable que el nivel de innovacidn se encuentre por debajo
del éptimo.'® Se asume que durante la duracién del derecho exclusivo, los
inventores deberfan estar en una posicién que les permita recuperar las
inversiones que realizaron en investigacién y desarrollo.

La “teoria del incentivo” va mds alld. El objetivo de otorgar derechos de P
no tiene sdlo la finalidad de retribuir al inventor, sino que, ademads, busca
entregar un “premio espectacular” con el fin de crear los incentivos nece-
sarios para que inventores potenciales lleven a cabo los esfuerzos nece-
sarios para innovar!! El proceso de innovacién puede ser comparade con
una loterfa, en la cual el monto de las inversiones en una nueva tecnologia
“se encuentra justificado por la esperanza de obtener un gran premio”'?, El
cbjetivo del derecho exclusivo es que el inventor tenga [a expectativa de
obtener un gran premio, y no solo la de meramente recuperar los costos
fijos.

Mds recientemente, el otorgamiento de derechos de PI, en particular
patentes, ha sido justificado por ser considerados como instrumentos de
mercado: las patentes son usadas como “moneda de cambio para acceder
a cierta tecnologia especifica de propiedad de otre, la cual sdlo puede ser
comercializada contra otros derechos de PI”, 0 como un medio para atraer

8  N.delT:Para los efectos del textc se mantendra a expresion free rider en inglés. Este térmi-
no se refiere a un *'consumidor o productor que no paga un bien no excluyente esperando
que lo paguen otros”. R. Pindyck & D. Rubinfield, Microeconomia, Quinta Edicién (Pearson
Prentice Hall, 2001), 677.

9 B.Sherman & L. Bently The Making of Modem Intellectual Property taw (Cambridge Univ.
Press, 1999), 15-24 considera que el cambio de ccupacion (fisica) a trabajo intelectual como
fuente de un derecho de propiedad, fue la primera justificacion para la creacion dereches de
propiedad scbre las ideas.

{0 KW Dam,The Economic Underpinnings of Patent Law, (1994) 23 . Legal Stud. 247.

[l J.A Schumpeter Capitalism, Socialism and Democracy (1974), 73 citado por by FM. Scherer,
The Innovation Lottery, en R. Dreyfuss, H First & D. Zimmerman (ed.) Expanding the Boun-
daries of Intellectual Property (CUR 2001), 3.

12 Ibid, 20.
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a la inversién privada.? Esto es particularmente significativo en nuevas
tecnologias como la bictecnologia, en las cuales las empresas sen relati-
vamente pequenias y el detentar derechos amplios de Pl puede ayudarlos
para atraer capital de riesgo.'* Si se sigue esta teoria, los derechos de
propiedad intelectual, y particularmente las patentes serfan instrumentos
para atraer inversién privada y, por tanto, deberfan ser otorgados sin con-
sideracion al valor de la invencidn en s misma, lo cual es un asunto que
serd decidido por el mercado de capitales. Esta fundamentacidn amplia
de los derechos de P, sin embargo, aumentard el riesgo de anticommons,
lo cual en Uttimo término, podria afectar la innovacion.”

La mayor parte de los sistemas legales adoptan la vision utilitarista de los
derechos de Pty fundamentan su valoracion tanto en la tesis de la retri-
bucidn como en la de los incentivos. Sin embargo, este es sélo un aspecto
de la regulacidn de la innovacion. Las autoridades publicas también deben
encontrar un equilibrio entre la necesidad de invenciones y creaciones,
por una parte, y la necesidad de difusién y acceso, por otra. Keith Maskus
explica que:

“AL ESTABLECER REGLAS SOBRE DERECHOS DE Pl, LAS SOCIEDADES DEBEN HALLAR UN
FQUILIBRIO ADECUADO ENTRE LAS NECESIDADES DE LOS INVENTORES DE CONTROLAR
LA EXPLOTACION DE SU NUEVA INFORMACICN, Y LAS NECESIDADES DE LOS USUARICS,
INCLUIDOS LOS CONSUMIDCRES Y COMPETIDORES POTENCIALES QUE TRABAJAN EN
INVENCIONES O INNOVACIONES COMPLEMENTARIAS, PUESTO DE OTRA FORMA, EL
SISTEMA DEBERIA ENCCNTRAR UN EQUILIBRIO ADECUADO ENTRE CREAR Y CIFUNDIR LA
PROPIEDAD INTELECTUAL {...]. EN ESTE CONTEXTO, EL SISTEMA DEBERIA (1) PERMITR
INCENTIVOS PARA LA CREACION BASADOS EN LA LOGICA DE MERCADO, {2) TRATAR
DE MINIMIZAR LOS COSTOS DE LA ACTIVIDAD DE INNOVACION, ¥ (3) ESTABLECER UNA
DIFUSION OPORTUNA DE LA INNOVACION O CREACION Y UN USO RAZONABLEMENTE
JUSTC TENIENDO EN CUENTA METAS ECONOMICAS Y SOCIALES.”'®

13 D Guellec & B, van Pottelsperghe de fa Potterie, The Economics of the European Patent
System (QUP 2007), 87,

|4 }.LemerThe Importance of Patent Scope:An Empirical Analysis, (1994) 25 Rand. . Econ. 319,
325-326 ;Y. Ko, An Economic Analysis of Biotechnology Patent Protection, (1992) 102 Yale L.
. 777,800.

I5 M A Heller The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Mar-
kets, (1598) |11 Harvard L Rev. 621.

16 K E Maskus Intellectual Property Rights in the Global Economy (Institute for International
Economics, 2000), 32-33. Enfasis agregado.
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En definitiva, el punto es establecer un equilibrio éptimo para la sociedad
entre la retribucidn necesaria o los incentivos necesarios para el inventor
y la necesidad de difundir a innovacidn (garantizando el acceso). Este es
el dilema que principalmente explica las tensiones entre el derecho de la
libre competencia y la propiedad intelectual. La innovacion sirve como el
objetivo comun tanto del derecho de a fibre competencia como de la
propiedad intelectual, pero ambos le asignan una importancia diferente a
las metas de retribucién vy difusion. Si el derecho de la libre competencia
pone un mayor énfasis en la difusién, la propiedad intelectual apunta a
asegurar que los creadores tengan los incentivos apropiados para invo-
lucrarse en actividades creativas, lo cual puede implicar, aunque no nece-
sariamente, la existencia de un esquema de retribucidn por la inversidn
realizada!”.

Este estudio examinard, en primer; lugar la aparicion de la analogia de los
derechos de propiedad en el derecho de propiedad intelectual como
una forma de defender a los derechos de Pl de una activa aplicacion'®
del derecho de fa libre competencia por parte de la autoridad {Seccidn
2). Luego, argumentard que los derechos de propiedad intelectual pre-
sentan caracteristicas distintas a las de los derechos de propiedad sobre
cosas corporales'? (Seccién 3).A continuacién, se enfocard en las posibles

I7 | Rahnasto Intellectual Property Rights, External Effects and Anti-trust Law (QUR 2003), 64
(‘the dissemination of innavations and creative works is not necessarily seen as the primary
goal of intellectual property systems. Rather; the encouragement of innovations and creative
works is the goal of the system’); Mark Lemley, A New Balance Between IP and Antitrust, 13
Sw.). L. &Trade Am. 237 (2007).

I8 N.del T: Se usard el término “aplicacién’ para traducir el concepto de “enforcement” uti-
lizado en el texto en su idioma original. De acuerdo a la 8* Edicién del Black’s Law Diction-
ary este término significa: The act or process of compelling compliance with a law. mandate,
command, decree or agreement”, esto es "El acto o proceso de compeler al cumplimiento
de una ley: mandatc, orcden, decreto o contrato”.

9 N.delT. El texto en su idioma original hace referencia a los conceptos de property rights,
tangible property nights y normal property rights, los cuales para efectos de su traduccion
y acertada comprensidn hemcs subsumido dentro del concepto continental de propiedad
sobre cosas corporales, definido en el articulo 582 del Codiga Civil Chileno come: "El do-
minio {que se liama también propiedad) es el derecho real en una cosa cerporal, para gozar
y disponer de ella arbitrartamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno’™. Para una
mayor comprension de su alcance y relacion con la propiedad sobre cosas incorporales, v
la propiedad del autor sobre las preducciones de su talento o ingenio vea Guzman Brito,
Aiejandro: Las cosas incorporales en la doctrina y en el derecho positivo, Editorial Juridica de
Chile, Santiago, 1995.
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dreas de conflicto entre el derecho de la libre competencia y la propiedad
intelectual (Seccidn 4). La insuficiencia de la terminologia de los “derechos
de propiedad” para la propiedad intelectual se hace cbvia si se examinan
los estandares que el derecho de la libre competencia aplica a las negativas
unilaterales de licenciar propiedad intelectual, los cuales son distintos de
aquellos aplicables a los derechos de propiedad sobre cosas corporales
(Seccién 5). Los problemas del derecho de la libre competencia son co-
munmente internalizadcs dentro de las fronteras de la PI%, lo cual no es el
caso para los derechos de propiedad sobre cosas corporales (Seccién 6).

El andlisis tradicional percibe a la propiedad intelectual y al derecho de
la libre competencia come disciplinas auténomas, normativamente cer-
canas una a la otra. Una vez que los problemas del derecho de la libre
competencia se han integrado a los de la propiedad intelectual, © vice-
versa, la conexion entre ambos se debilita y cada uno de los “trasplantes”
evoluciona de acuerdo a su nuevo ambiente, sin necesariamente tomar
en consideracion a las transformaciones incurridas en su marco original.
Esta desconexion es uno de los retrasos de la retorica de los “derechos de
propiedad” en la interaccidn derecho de la libre competencia-propiedad
intelectual. La ausencia de una relacién cognitiva continua entre las dos
disciplinas destaca el cierre de los sistemas, lo cual s una consecuencia
de la légica de los “derechos de propiedad™'. Se sostiene que la existen-
cia de una relacidn dialéctica entre las dos disciplinas serfa mds facil si la
propiedad intelectual fuere concebida como una forma de regulacion
industrial especifica. La ultima parte de este estudio examinard la teoria
regulatoria de la propiedad intelectual asi como las implicancias de esta
teoria para la interaccién derecho de la libre competencia/Pl (Seccidn 7).
La Seccién 8 contiene las conclusiones.

2. LA APARICION DEL ENFOQUE DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD EN EL DERECHO DE P!

La tension existente entre los objetivos de la propiedad intelectual y los
del derecho de la libre competencia hacen necesario elaborar una justifi-
cacidn para la concesién de los derechos de Pl. No es la primera vez que

20 1 Rahnasto supran 17 36.

21 En relacién al cierre del sistema de propiedad intelectual ver; B. Sherman & L Bently supra n
3, 194,
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la propiedad intelectual se encuentra a si misma en una posicién defen-
siva. El debate de la “propiedad literaria” en el sigio XVl y la “controversia
de las patentes” en el siglo XIX fueron ef resultado de la colision de los
derechos de autor y patentes con los principios del common law# y el
libre comercio respectivamente, y fruto de elio se produjo un importante
debate sobre los fundamentos tedricos de la propiedad intelectual™. La
narrativa de la propiedad aparecid en ambos periodos jugando un “rof ex
post de legitimacidn de facto” para fa concesién de derechos de propiedad
para las ideas®. También fue Util para clasificar todas las formas de Pl que
han surgido®. La suscripcidn de tratados internacionales de propiedad
intelectual, dentro de la OMC o la OMP! han reforzado la importancia
de los derechos de P! y al mismo tiempo han restringido la discreciona-
lidad gubernamental en la aplicacién de la legislacidn tutelar de la libre
competencia®,

Considerados como una forma de propiedad, los derechos de Pl gozan
de un afto nivel de apreciacidn y de proteccidn legal que podria llevar a
una aplicacion débil o incluso nula del derecho de la libre competencia,
En efecto, los derechos de propiedad tienen rango constitucional. En Es-
tados Unidos, la Decimo Cuarta y la Quinta Fnmiendas de la Constitu-
cién sefialan explicitamente que fa propiedad es un derecho fundamental
y gue no se podrd privar de ella (por parte del gobierno federal) para
uso publico, sin una justa compensacidn. En Europa, estdn protegidos ge-
neralmente por las constituciones de los estados miembros de la Unidn
Europea”, La Carta de los Derechos Fundamentales v por ef primer
Protocolo adicional de la Convencién Europea de Derechos Humanos

22 N.delT: Para un concepto de commen law ver infra n 101,

23 Enrelacion a la “controversia literaria” ver, C. May & SK Sell Intellectual Property Rights - A
Critical History (Lynne Rienner, London, 2005), 87-97: B. Sherman & L. Bently, supra n 9, | 1.
En relacidn a la “controversia de fas patentes’ ver F. Machlup & E. Penrose, The Patent Con-
troversy in the Nineteenth Century (1950) 10 Journal of Economic History 1-29.

24 B.Sherman & L. Bently supran %, 206.

25 Ibid. 194.

26 H. Ulirich, Expansionist intellectual property protection and reductionist competiticn rules: a
TRIPS perspective, in K. Maskus {ed), International Public Goods and Transfer of Technology
(Cambridge, Cambridge University Press, 2005) 726-57.

27 El derecho de la Comunidad Europea no impone a sus miembros un concepto en particu-
lar de propiedad y es neutral en relacidn a su cardcter publico o privado (articule 295 del
Tratado de la CE), Ver también, Opinion del Advacate General Capotorti de fecha 8 de
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(CEDH)®, el cual también estd integrado en el derecho de la Unidn Eu-
ropea. La retorica de los “derechos de propiedad” juega entonces un rol
muy importante en la definicién del marco de accidn para la interaccidn
entre la propiedad intelectual v el derecho de la libre competencia, lo cual
seria altamente positivo para los derechos de PIZ,

No obstante, aun cuando se encuentran protegidos constitucionalmente,
los derechos de propiedad no son absolutos. EI derecho de la Unidn
Europea recalca la “funcidn social” de la propiedad, de acuerdo a la cual
los derechos de propiedad puede ser restringidos por razones de interés
publico, siempre y cuando dichas restricciones en los hechos “no cons-
tituyan, en razén del fin perseguido, una interferencia desproporcionada e
intolerable que infrinja la substancia misma de los derechos garantizados™.
El derecho de la libre competencia constituye un objetivo de “interés ge-
neral” que puede justificar una restriccién en el dmbito de los derechos
de propiedad”'. La terminologia de “derechos de propiedad” no crea por
tanto una inmunidad al derecho de la libre competencia en favor de los
derechos de Pl, dado que su uso puede ser restringido cada vez que con-
tribuyan a una infraccion del derecho de la libre competencia. Las cortes

Noviembre de 979, Caso 44/79, Liselote Hauer v. Land Rheinland-Pfalz [1979] ECR 3727,
3747.

28 De acuerdo al articulo 6, subseccién 2 del Tratado de la Comunidad Europes, “La Unién res-

petars los derechas fundamentales tal v como se garantizan en el Convenio Europeo para la
Proteccion de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma
el 4 de noviembre de 1930, v tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes
a los Estados miembras como principias generales del Derecho comunitario”.Ver también el
articulo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales:
“|.Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legal-
mente, a usarlo, a disponer de eltos v a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad
mas que por causa de utilidad publica, en los casos y condiciones previstos en la ley v a cam-
bio, en un tiempo razonable, de una justa indemnizacidn por su pérdida. Bl uso de los bignes
podrd regularse por ley en la medida que resulte necesario para el interds general,

2.Se protege la propiedad intelectual”

29 |.Rahnasto supra n 17,57 ('(p)art of the property theory is that the rights, duties and privi-
leges accompanying the property are absolute and universal'),

30 Case 265/87, Herman Schrider HS Kraftfutter GmbH v. Hauptzollamt Gronau, [198%] ECR
2237 para. 15.

31 Commission Decision 98/190, FAG-Flughafen Frankfurt/Main AG, O] [1998] L 72/30, para. 90.
Esta también es [a conclusién det Advocate General George Cosmas en Masterfoods Ltd v.
HB ice Cream Ltd, opinidn entregada el |6 de mayo de 2000, Case C-344/98, Masterfoods
Ltd. v. HB lce Cream Ltd, ECR I-1 1369 [2000]
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europeas han realizado una interesante distincion entre la existencia y el
gjercicio del derecho de propiedad intelectual™ En principio, a existencia
del derecho de Pl en otras palabras su “contenido especifico” o funcién
esencial no puede ser afectada por el derecho de la libre competencia. La
distincién, sin embargo, no crea un régimen de inmunidad para los dere-
chos de Pl dado que el TJCE ha considerade como abusivas, practicas que
caen dentro del dmbito del “‘contenido especifico” del derecho de P, La
Corte, asimismo, da una ampiia definicidn al término “ejercicio”, dejando
un extenso campo de discrecionalidad para la aplicacidn del derecho de
la libre competencia®,

;Por qué usamos entonces la terminologia de derechos de propiedad para
derechos de PI? Ef surgimiento de la retorica de los derechos de propie-
dad no es casual. Tiene el propdsito de subestimar la conexion histérica
entre la propiedad intelectual (principalmente patentes) y los monopo-
lios. La historia de las patentes destaca que considerar a los derechos de
Pl como una forma de “derecho de propiedad” es una evolucién recien-
te. Inicialmente, las patentes eran consideradas como un monopolio de
privilegio otorgado por el scberano a sus adherentes y faveritos como
retribucién por su lealtad®. Los excesos de estos injustificados ctorga-
mientos de privilegios conllevaron a una creciente preocupacién de las
cortes y el poder legislativo, que buscé crear limites para el ejercicio de
esta “prerrogativa real”.

32 Casos 56 & 58/64, Consten and Grundig v. Commission, [ | 966] ECR 299 at 345; Caso 24/67
Parke Davis & Co.v. Probel, Reese, Beintema-Interpharm and Centrafarm [ 1968] ECR 55 at
62.

33 Casos C-241/91P & C-242/9 1P Radio Telefis Eirann (RTE) and Independent Television Publi-
cations Ltd (ITP) [1995] ECR 1-743, paras 48-50; |. Govaere The Use and Abuse of Intellectual
Property Rights in EC Law (Sweet & Maxawvell, 1996), pdgina 149,

34 V. Korah Intellectual Property Rights and the EC Competition Rules (Oxford, Hart Pub.
2006), 3-4, ((i’n ruling that an important difference rests on a distinction, which ¢cannot be
drawn by logical analysis, the EC] created a very flexible instrument for it to develop the law
and reduce the passibilities of dividing the Common Market through the use of naticnal or
regional intellectual property rights’). En relacion a la desaparicidn de la distinction entre
existencia y ejercicio ver la sentencia de la Comision AstraZeneca (15 de junio, 2005), para
741, nyr.

35 Para un excelente andlisis de las raices histdricas de la propiedad intelectual ver, C. May & SK.
Sell. Intellectual Property Rights — A Critical History (Lynne Reiner, 2006).
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En 1603, en el caso Darcy v Allein, el common law de restricciones al
comercio fue usado para negar a Darcy, un favorito de la Reina Isabel |, el
derecho exclusivo para importar y manufacturar cartas de juego. Darcy
no era el inventor de las cartas de juego, perc esta no fue la Unica razén
por la que la Corte (Kings Beach) se negé a otorgar el privilegio exclusivo.
La concesion del monopolio era invélida porqué dicha restriccion impe-
dfa que personas que pudieran ser habiles para comerciar ejercieran sus
actividades, y por lo tanto promovia la “holgazaneria”. Esta regla fue codi-
ficada por el Estatuto de Monopolios en 1623, el cual declaro nulos todos
los monopolios perc eximid explicitamente de dicha prehibicién a las
patentes otorgadas al primer inventor ¢ inventores de nuevos articulos.

El choque entre la doctrina de restricciones al comercio (un antiguo
antecedente del derecho de la libre competencia en el common law) y
lo que podria ser considerado como los inicios del derecho de patentes
ha sido resuelto reconociendo las circunstancias limitadas en las cuales
las concesiones de patentes monopdlicas podrian ser defendidas. Es in-
teresante observar que la palabra “propiedad” no fue usada y que los
derechos de propiedad intelectual eran conocidos como “privilegios”. Las
patentes también eran consideradas nulas cada vez que hicieran subir los
precios de los commedities “en casa”. Su creacidn por tanto fue motiva-
da puramente por razones mercantilistas (mejorar el progreso tecnoldgi-
co v las exportaciones) y sus efectos negativos en los precios se limitaron
estrictamente al comercio exterior v los consumidores.

El uso del término “"propiedad” vine mds tarde cuando se hizo claro que
deberia haber algin tipo de justificacion de derecho natural para man-
tener este tipo de monopolio de privilegio en el periodo de laissez-faire
que siguid a la era mercantilista. Como lo sefiala Spence:

“decir que algo es propiedad normalmente es por presuncién para leg-
timar el control de su uso por un duefio individual. Es para requerir que
cualquier limitacion a ese control sea justificada [...] El poder retorico
del topos de la propiedad es la implicancia que dicho control estd dado:
invocar el topos de la propiedad desafia a aquellos que derogarian del
propietario el presuntivo derecho de control para sostener su caso”,

36 M. 5pence, The Mark as Expression/The Mark as Property, (2005) 58 Current Legal Problems,
491 492,
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El uso del término “propiedad” no confiere necesariamente una iInmuni-
dad absoluta en materia de libre competencia”. Uno de los atributos del
derecho de propiedad es la exclusividad. La exclusividad significa que el
duefic de la propiedad tiene el derecho a excluir a otros del ejercicio de
sus derechos de uso sin su permiso®, El derecho a excluir es ademds la
piedra angular de la concepcidn legal del “monopolic”, antes que el con-
cepto mds econdmico de poder de mercada fuera finalmente aceptado.
De hecho, durante el periodo mds activo de aplicacién del derecho de la
libre competencia, que comenzd en los Estados Unidos en fa década de
1930 e incluso antes, la definicion legal de lo que era constitutivo de un
“monopolio” era adn predominante vy divergia de como los economistas
definian a este término®. Este periodo también marca la ascendencia de
la 16gica de competencia después de un periodo de relativa coexistencia
entre los derechos de propiedad intelectual v la libre competencia®,

En un estudio seminal, en 1937, Edward Mason expiicé las diferencias en-
tre el concepto legal y econémico de poder monopdlico®. De acuerdo
a Masoen, los abogados y economistas usan el término poder monopélico
con diferentes significados. Para los economistas, el monopolio ilustra el
control del mercado®, Para los abogados, significa restriccién a la libertad
para competir o exclusion®. Bl resutado de esta definicién de poder mo-
nopdlico fue que las cortes considerarcn como ilegal “cada contrato que
limitara la competencia entre los competidores contratantes, sin importar el
efecto o probable efecto de dicho contrato en ef control del mercado |[...] (y)
sin examinar la extensidn de su control del mercado (de la empresa)™,

37 RJ. Peritz, The Rule of Reason in Antitrust Law: Property Logic in Restraint of Competition,
40 Hastings L. 285, 336, "history of early antitrust law chronicles a confrantation between
property and competition logic™.

38 H.Demsetz, Property Rights, The New Palgrave Dictionary of Law and Economics (Palgrave,
1998), 144, 145. ‘

39 Continental paper Bag Co. v Fastern Paper Bag Co,, 210 U.S. 405 (1908).

40 FTC Report,infran 82, chap. |, at 15, early court opinions generally refrained from subjec-
ting patent-related conduct to antitrust scrutiny most typically because the very object of
these patent laws is monopoly”.

4| E.5.Masan, Monopaly in Law and Economics, (1937) 47 Yale L. 34,
42 Ibid, 36.

43 Ibid.

44  |bid. 46.

REVISTA DE DERECHQ ECONOMICO 215



Si el monopolio es considerado como un sindnimo de derecho exclusivo,
entonces por definicion, el duefio de una patente es un monopolista
Pero si el significado del término monopolio es la condicidn que genera
pérdida social, esa situacion en economia sélo estd presente “cuando la
curva de demanda tiene una pendiente negativa en el sector en que se
encuentra la produccidn™®. Este no es siempre el caso para los derechos
de propiedad intelectual, dado que pueden existir preductos o tecno-
logfas sustitutas, que no estan cubiertas por los derechos de propiedad
y que podrian ser usados por los consumidores en su reempiazo®. Los
propietarios de derechos de propiedad intelectual estan por tanto limi-
tados en su capacidad de cobrar un precio monopdlico dado que deben
considerar las presicnes competitivas ejercidas por productos o tecnolo-
gfas competidoras. L a terminologia es, por tanto, importante®. El término
“renta econdmica” es una terminologla mas adecuada que el concepto
de “monopolic”, dado que recalca el hecho que los titulares de patentes
pueden cbtener una mayor rentabilidad que sus demds competidores
por el hecho de tener una ventaja en sus costos, ¥ no debido a un ejer-
cicio abusivo de poder de mercado mediante la reduccidn del nivel de
produccién, potestad que no confiere necesariamente la patente.

Dado que el derecho de la libre competencia tanto en Estados Unidos
como en Europa se ha movido hacia un enfoque econdmico, la presun-
cién de que un derecho de propiedad intelectual puede conferir poder
monopdlico ha sido debilitada y ditimamente abandonada. El Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas fue rdpido en afirmar en el caso
Deutsche Grammophon que la mera posesion de derechos de propie-
dad intelectual no significa que automdticamente se tenga una pesicion

45 E.W.Kitch, Patents: Monopolies or Property Rights?, (1986) 8 Res. L. & Econ. 31, 33,

46 R E Meiners & R. ). Staaf, Patents, Copyrights, and Trademarks: Property or Monopoly!, 13
(1990) Harvard ). Law & Public Poly 911; E.W. Kitch, Elementary and Persistent Errors in
the Economic Analysis of Intellectual Property, (2000) 53 Vand. L Rev. 1727, 1734, “(t)he
strongest case for a patent conferring a monopoly would be a good whose eccnomically
distinctive features fell within the claims of the patent. Even here, the patent may not confer
an advantage if alternative (even if inferior) technologies are available at lower cost, as wil
often be the case with older technologies where mary of the costs are sunk costs”,

47 H. Greene, Afterword: The Rele of the Competition Community in the Patent Law Dis-
course, (2002) 6% Antitrust L) 841, 844,
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dominante™® El Tribunal de Justicia examiné en vez la posicion de la em-
presa en el mercado relevante v la habilidad del titular de la Pl para “im-
pedir el mantenimiento de competencia efectiva en una parte considerable
del mercado relevante, teniendo en cuenta particularmente la existencia y
posicién de cualesquiera productores o distribuidores que puedan estar pro-
mocionando bienes similares o bienes que puedan ser sustituidos por eflos™.
En el caso Magill, el Tribunal de Justicia confirmé que “en cuanto a la po-
sicion dominante, debe recordarse que la mera titularidad de un derecho de
propiedad intelectual no puede otorgarle dicha posicidn” . Aun cuando no
exista una presuncién en cuanto a gue los derechos de propiedad inte-
lectual confieran poder de mercado, los derechos de Pl si pueden gatillar
la inferencia de una posicidn dominante y son usuaimente considerados
como uno de los factores indicadores de la existencia de una posicién
dominante si dicho competidor tiene ademds una alta participacion de
mercado®'. La Corte Suprema de los Estados Unidos, por su parte, tam-
bién ha aclarado en el caso lilinois Tool Works v. Independent Ink que las
patentes nc necesariamente confieren poder de mercado a su titular™.

La evolucidn de la concepcién de la propiedad intelectual desde un po-
der monopdlico a una categorfa de derecho de propiedad se encuentra
lejos de establecer una inmunidad de libre competencia para los dere-
chos de propiedad intelectual. Ademds de no poder dar un estatus de
inmunidad a los derechos de Pl el enfoque de los “derechos de propiedad”
no contribuye al entendimiento de la necesidad de balancear los objeti-
vos de retribucidn y difusién con el objeto de lograr un equilibric éptimo
entre ambos. De hecho, el criterio de “propiedad” es formalista y no toma
en consideracion 12 evolucion de las estructuras econémicas. No provee

48 EC|, Case 78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v. Metro-5B-Grossmarketete
GmbH & Ca, [1971] ECR 487, para. |6. Los derechos de propiedad intelectual pueden sin
embargo llevar a inferir una posicidn de dominic. Ver, EC], Caso 85/76, Hoffmann-La-Roche
v. Commission [1979] ECR 461, para. 42D & 48; CFl, Case T-51/89, Tetra Pak Rausing SA.v.
Comrission [ 1990] ECR 11-309, para 23.

49 EC), Caso 40/70, Sirena Sl v. Eda Srl.eo[1971] ECR 69, para. 6.

50 EC), Casos conjuntos C-241/5| and C-242/91, Radio Telefis Fireann v. Commission (Magil),
ECR [1995]1-743, at para. 46

51 Ver, £C), Caso 85/76, Hoffmann-La-Roche v. Commission [1979] ECR 461, para. 420 & 48;
CFl, Case -5 1/89, Tetra Pak Rausing S.A. v. Commission [1990] ECR11-309, para 23.

52 Ninois Tool Works v. Independert Ink, 126 S.Ct 1281 (2006).
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ninguna informacién dtil en cuanto al nivel de retribucidon o incentivos
que deberfan ser garantizados para el inventer; ni estandar alguno para el
adecuado nivel de difusidn para que asi el alcance del derecho de Pl sea
dptimo. El concepto de “derecho de propiedad” no es usado con el fin de
resaltar el cardcter instrumental de la propiedad intelectual para lograr
mayor innovacion y bienestar econdmico. Por el contrario, los economis-
tas adoptan un enfoque instrumental y consideran a la concesién de de-
rechos de propiedad como una forma de accion colectiva en el mercado
junto con otros instrumentos como regulacidn directa, responsabilidades,
retribuciones e impuestos.

El paralelo que se realiza con la propiedad sobre bienes corporales no
ayuda por tanto a determinar el equilibrio adecuado entre retribucién y
difusién. Es destacable que, tanto aquellos que favorecen una aplicacion
menos estricta del dereche de [a libre competencia en el dmbito de los
derechos de Pl, como aquellos que defienden una consideracion mds
cuidadosa de los efectos de la proteccion de la propiedad intelectual en
materia de libre competencia, adhieren a la Iégica de los “derechos de
propiedad” de la propiedad intelectual, aunque apoyando en definitiva,
conclusiones opuestas™. También existen problemas inherentes, desde un
punto de vista de derecho y economi, en 1a analogia entre derechos de
propiedad intelectual y derechos de propiedad, como se mostrard en la
seccion siguiente.

3. LA PROPIEDAD INTELECTUAL NO DEBERIA SER
CONSIDERADA COMO UN DERECHO DE PROPIEDAD

L.a naturaleza de “derecho de propiedad” de la P! parece tener un rol im-
portante en la construccién de un argumento para una sélida proteccion
de los derechos de Pl El concepto de derechos de propiedad es muy
amplio, y a menudo se le asocia con la libertad de accion que tiene un

53 Compare C Ritter, Refusal to Deal and Essential Faciltiies: Does Intellectual Property Requi-
re Special Deference Compared to Tangible Property?, (2005) 28 World Competition 281;
S. Gevenaz, Against Immunity for Unilateral Refusals to Deal in Intelfectual Property: Why
Antitrust Law Should Not Distinguish Between IF and Cther Property Rights, (2004) 19
Berkeley Tech. L. J. 741 quienes asumen una postura proclive al derecho de la competencia
con C.Ahlborn, D. Bvans & |, Padilla, The Logic & Limits of the Exceptional Circumstances Test
in Magill and IMS Heaith, (2004) 28 Fordham int} L.). 1109.
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propietario™. Este articulo adoptard una definicién restringida, construida
en base a la teoria econémica de los derechos de propiedad (A). Luego,
se analizard la aplicacidn de la teorfa econdmica de los derechos de pro-
piedad a la P! (B).

3.1 Teoria econémica de los derechos de propiedad

La teorfa econdmica ve a los derechos de propiedad como una ferma de
encargarse de las externalidades. Harold Demsetz fue uno de los prime-
ros en argumentar que 'los derechos de propiedad expresan el derecho
a obtener beneficios o sufrir perjuicios para uno mismo u otros”, sugi-
riendo una cercana relacidn entre derechos y externalidades™. Las ex-
ternalidades (o efectos externos) existen cada vez que los actos de una
parte “influyen, o pueden probablemente influir, en el bienestar de otra per-
song, en comparacion a algdn estdndar de referencia” %6, Las externalidades
son negativas o positivas seglin tengan un efecto perjudicial o beneficioso
para otros (distintos del titular del derecho), respectivamente. El tipo de
externalidades que surgirfan sin la existencia de derechos de propiedad
puede ser explicado comparande dos tipos distintos de propiedad con
acceso abierto.

El régimen de propiedad generalmente se opone al acceso abierto”. E
acceso abierto no constituye un problema mientras la oferta de un bien
sea tan abundante en relacidn a la demanda que no se produzca una uti-
lidad (neta) por conservario o mejorarlo®®. Sin embargo, cuando un bien

54 C. A Reich, The New Property, (1964) 73 Yale L). 733, 77| ([property] performs many di-
flerent functions. One of these functions is to draw a boundary between pubtic and private
power, Property draws a circle around the activities of each private individual or organization.
Within that circle, the owner has a greater degree of freedom than without. Outside, he must
justify or explain his acticns, and show his autherity, Within he is master; and the state must
explain and justify any interference. It is as if property shifted the burden of proof, outside the
individuai has the burden; inside, the burden is on government to demcnstrate that some-
thing the cwner wishes to do should not be done’).

85 H. Demsetz, Toward a Theory of Property Rights, 57 (1967) The American Econ. Rev. 347,
348,"[...] a primary function of property rights is that of guiding incentives to achieve a
greater internalization of externalities'.

56 5. Shavell, Foundations of Economic Analysis of Law (Harvard Univ. Press 2004), 76.

57 T Eggerstssen, Open access versus Common property, T L Anderson & £ 5. McChesney (ed))
Property Rights - Cooperation, Conflict, and Law (Princeton, 2003) 73.

58 L De Alessi, Gains from Private Property: the Fmpirical Fvidence, in Property Rights-Coope-
ration, Conflict, and Law supra, 90,at 91.
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sujeto a un régimen de acceso abierto se torna escaso, los individuos ca-
recen de los incentivos para conservarlo porque “no pueden hacerse de la
totalidad de las ganancias provenientes de hacerlo™”. Esta situacion es co-
munmente descrita como la “tragedia de los cornunes™. El acceso abierto
puede crear efectos adversos tanto en la demanda como en la oferta de
bienes en un mercado por un bien particular, Eggerstsson explica que:
“LAS RIQUEZAS CONJUNTAS NO SE MAXIMIZAN PCR EL LADO DE LA OFERTA POR EL
SUMINISTRO INSUFICIENTE DE RECURSOS CAUSADO POR UNA INADEGUADA PROVISION,

MANTENIMIENTO, E INVERSIONES EN MEJORAS. Las RIQUEZAS NG SE MAXIMIZAN POR
EL LADO DE LA DEMANDA POR EL EXCESVO (INSURCIENTE) RETIRO DE RECURSOS.*"

Ei uso de un recurso determinado por una persona tendrd efectos exter-
nos en el bienestar de otros, dado que reducird inmediatamente la can-
tidad de recursos disponibles para el consumo, La creacién de derechos
de propiedad podria evitar estas externalidades al internalizar los costos
y beneficios de explotar un recurso escaso, y por tantc aumentar su uso
eficiente. Los derechos de propiedad exclusivos permiten a los individuos
usar los recursos escasos y excluir a otros de su uso®. Et costo para la
sociedad de crear estos derechos de propiedad se explica por el gran
valor del recurso, lo cual se encuentra relacionado con su escasez. El va-
lor del recurso escaso es un pardmetro a considerar en el otorgamiento
de derechos de propiedad. Si el recurso escaso es de valor limitado, los
beneficios potenciales derivados del derecho de propiedad podrian no
cubrir los costos de su creacién®. El acceso abierto serd en este caso el
régimen mas efectivo®. La funcién principal de los derechos de propie-

59 Ibid.

60 G Hardin, The Tragedy of the Commons, Science 162 (December), 1243-1248 The idea
s not absent from Aristotle’s writings. See, Politics, Book Il (sec. 1261b of Jowett transia-
tion), “that which is common to the greatest number has the least care bestowed upon it,
[...]JEveryone thinks chiefly of his own, hardly at all of the common interest, and only when
he is himself concerned as an individual. For besides cther considerations, everybody is more
inclined to neglect the duty which he expects ancther to fulfill [...]".

&1 T Eggersisson, Open Access versus Common Property, supra n 58, 77.

62 Ibid,at 81.

63 A A Alchian & H. Demsetz, The Property Rights Paradigm, (1973} 33 Journal of Economic
History 16, 24,"if private right can be policed easily, it is practicable to resclve the problem
by converting communal rights inot private rights”.

64 Ibid,at 83.
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dad es por tanto internalizar externalidades cuando las utilidades de fa
internalizacidn son mayores que el costo de internalizacion,

También es importante realizar una distincién entre propiedad privada
y propiedad comun ¢ comunitaria. Los regimenes de propiedad comun
generan costos de transaccion e incrementan los costos de negociacion,
dado que los propietarios comunes deberdn liegar a un acuerdo con el
fin de asignar eficientemente el uso comin de la propiedad®. Ademds,
la propiedad comdn creard externalidades dado que “los costos totales
de las actividades de un propietario de una propiedad comin no son
soportados directamente por €l, ni pueden facilmente Ilamar su atencidn
por la buena voluntad de los otros de pagarle una suma apropiada.. En
comparacion, la propiedad privada resuelve el problema de las externali-
dades (por la escasez del producto) v ef problema de los costos de tran-
saccién al concentrar los costos v beneficios en los propietarios, creando
asi los incentivos para una utilizacion mds eficiente de los recursos®. Se
deberia tener cautela al traspasar la teoria econdmica de los derechos de
propiedad a los derechos de P, por las caracterfsticas especificas de los
derechos de propiedad en la informacidn.

3.2 Diferencias entre la teoria econémica de los derechos
de propiedad y la teoria econémica de Ia propiedad
intelectual

El derecho de propiedad intelectual crea derechos de propiedad sobre
la informacién cuando el valor social de dicha informacidn excede a los
costos de su desarrollo®. Las premisas parecen no ser diferentes que
en los derechos de propiedad sobre bienes corporales®”. Sin embargo,

65 H. Demsetz, Towards a Theery of Property Rights, supra n 56, 356, “(u)nder the communal
property system the maxumization of the value of communal property rights will take place
without regard 10 many costs, because the owner of a communal right cannot exclude oth-
ers from enjaying the fruits of his efforts ang because negetiation costs are toc high for all
to agree jointly on optimal behaviour”.

66 Ibid.

67 lbid,"the externalities that accompany private ownership of property do not affect all own-
ers, and generally speaking, it will be necessary for only a few to reach an agreement that
takes these effects into account. The cost of negotiating an internalization of these effects is
thereby reduced considerably”

68 S Shavell Foundations of Economic Analysis of Law {Harvard Univ. Press, 2004), | 38,
49 H.Demsetz, Towards a Theory of Property Rights, supra n 56, 359.
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existen importantes diferencias entre ambos, requiriéndose una aproxi-
macidn més cuidadosa para la propiedad intelectual™. Mi objetivo no es
argumentar que la propiedad intelectual no es “propiedad”, por la simple
razén que no hay diferencias entre los derechos de propiedad que re-
caen sobre ideas y los que recaen sobre bienes corporales, sino enfatizar
lo inadecuado de la extensién por analogia a la propiedad intelectual
del régimen legal de derechos de propiedad sobre bienes tangibles ©
fisicos’".

3.2.1 Propiedad intelectual y el argumento del free rider

La necesidad de permitir que el propietario reciba en su totalidad los
retomnos de la inversidn y evitar el free riding son generalmente los ar-
gumentos mds utilizados para establecer derechos de propiedad. Esta
justificacion no es evidente en s/ misma para los derechos de propiedad
intelectual. De hecho, es dificil aceptar per se la idea que el sobreuso de
derechos de propiedad intelectual por free riders creard una tragedia de
los comunes. La informacion puede ser considerada como un bien co-
mdn puro. El “consumo” de informacidn por una persona no disminuye la
posibilidad de consumo por otra. El consumo simulténeo (o conjunto) es
posible. La necesidad de crear derechos de propiedad con el fin de evitar
externalidades provenientes de sobredemanda, el cual es el raciccinio
tradicional para constituir derechos de propiedad sobre bienes corpora-
les, no resulta ser tan convincente. El consumo del bien no es competitivo
y ademds resutta dificil excluir a otros de su uso.

No resulta por tanto sorprendente que muchos autores hayan criticado
por tautoldgico el uso del raciocinio de la escasez (la tragedia de los co-
munes), para los derechos de propiedad intelectual. De acuerdo a Amold
Plant, “es una peculiaridad de los derechos de propiedad sobre patentes (y
derechos de autor) que no surjan de la escasez de los productos que resultan
apropiados. No son una consecuencia de la escasez, sino que la creacion
deliberada de un cuerpo legal; mientras que, por o general, la creacidn de
derechos de propiedad se realiza con el fin de conservar bienes escasos,

70 M. Lemley, Property, Intellectual Property, and Free Riding, (2005) 83 Tex. L. Rev. 1031,
1059.

71 Contra sobre la necesidad de desarrcllar una teorfa unitaria de propiedad, , J. . Duffy, Intel-
lectual Property, lsolationism and the Average Cost Thesis, (2005) 83 Texas L. Rev. 1077.
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tendiente [...] a que hagamos lo “mds de ellos”, los derechos de propiedad
sobre patentes y derechos de autor hacen posible la creacion de escasez en
los bienes apropiados, lo que de otra forma no podria mantenerse.’””

El argumento de Plant es que un sistema de patentes, af conceder dere-
chos exclusivos, crea por si mismo la escasez que luego usa como funda-
mento para la creacion de derechos de propiedad intelectual.

Dos argumentos se han opuesto a esta teorfa, Steve Cheung ha argu-
mentado que se deberia distinguir entre los inventos que se hubieran
realizado en ausencia de cualquier tipo de proteccién a ios derechos de
propiedad y aquellos que no se hubieran realizado sin la proteccidn dado
que “para cualquier invento que no se hubiera realizado en la ausencia de
derechos de propiedad, la escasez no es de ‘ideas” como tal sino que de los
recursos necesarios para producir dichas ideas™. El sobreuso de informa-
¢ién por los free riders disminuye el valor del recurso para los inventores
para los cuales serd mds dificil recuperar los costos fijos. Como resuftado,
los incentivos para innovar disminuirdn y el nivel de oferta de bienes es-
tard por debajo del nivel éptimo.

También se podria distinguir entre {a escasez existente antes y después
de fa creacion de los derechos de propiedad™ Seglin Demsetz,“para que
el descubrimiento produzca valor, incluso para un propietaric monopo-
lico de los derechos del descubrimiento, éste debe disminuir la escasez
que existia antes de su descubrimiento’”. Sin embargo, “visto ex ante,
la posibilidad que la propiedad pueda ser aseciada con un monepelio no
necesdriamente exacerbard, y podrd de hecho reducir, la gravedad de los
problemas causados por la escasez™.

Si empezamos del supuesto que sin el prospecto de una retribucion
futura, nadie invertird en el desarrollo de nuevas ideas, entonces resulta
deseable racionalizar el uso de la informacién. Es una decision consciente
de la autoridad publica crear escasez al conceder derechos de propiedad

72 A Plant, The Economic Theory Concerning Patents for Inventions, (1934} | Economica 34.

73 5. Cheung, Property Rights and Invention, supra n 2, |0,

74 H. Demsetz, Property Rights, The New Palgrave Dictionary of Law and Economics, supra n
38, 151,

75 Ibid at 152

76  Ibid.
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sobre la informacidn. La escasez artificial creard valor adicional y evitard
una falla del mercado, en el sentido que sin los derechos de propiedad, el
mecanismo de precio no podrd considerar de forma completa los costos
y beneficios sociales derivados de la produccién y del consumo de infor-
macién, debido &l problema de los free riders.

El valor adicional creado por la innovacién serd apropiado por el duefio
del dereche de propiedad. Los derechos de propiedad son por tanto
absolutos en el sentido que no existe un limite fijado en el valor que el
propietario pueda obtener. De hecho, seria posible apropiarse de mds
valor que el que era iniciaimente necesario para la generacién del inven-
to. Este valor éptimo incluirfa la totalidad de los costos y podria ir mucho
mas alld. E! nivel dptimo de remuneracién variard dado que los incentivos
pueden ser distintos en cada industria. La situacién serd eficiente econd-
micamente, dado que el propietario podrd internalizar fa totalidad de las
externalidades (negativas y positivas).

Resulta irrelevante que el derecho de propiedad pueda llevar a la ex-
clusién de otros individuos del uso de un recurso en particular (en este
caso, informacién)”. Estos efectos constituyen externalidades pecuniarias
y como tal nc deben ser consideradas. Fsta conclusién se deriva del
teorema de Ronald Coase, de acuerdo al cual, en ausencia de costos de
transaccidn, un resultado mutuamente beneficioso para el duefio del re-
curso y los individuos que quieren tener acceso a €| se alcanzard de todas
formas™. Sin embarge, las externalidades pecuniarias pueden ser relevan-
tes si decidimos tomar en cuenta consideraciones de justicia distributiva.

Incluso si el enfoque sdlo se hiciera en base a consideraciones de efi-
ciencia y se diera por sentado el supuesto que es una innovacion auté-
noma, es importante reconocer que los derechos de propiedad sobre la
informacidn pueden ser creados eficientemente sdlo si, en su ausencia,

77 Asumc por el momento que esta es la situacidn de una innovacion independiente y no la de
una innovacién acumulativa, £n relacion a la ditinng, el innavador inicial podrd apropiarse méds
de fa retribucidn que se obtenge del invento, lo cual puede tener el resultado de desincentivar
a los inventores sucesivos a invertir en investigacion y desarrollo y producir informacidn
valicsa.

78 R Coase, The Problem of Social Cost, (1960) 3 Journal of L & Econ. I.
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el esfuerzo creador no se habrfa realizado en primer lugar”. La ventaja

obtenida de ser el primero en crear el producto puede ser una retribu-
cién adecuada que puede llievar a una empresa a innovar, sin gozar del
beneficio adicional de un derecho de propiedad intelectual. Adicional-
mente, conceder un derecho de propiedad sobre informacion requiere
compensar la necesidad de incentivar la innovacién y la proteccion de los
intereses de los consumidores®. Esta es una importante diferencia con
los derechos de propiedad sobre bienes corporales y recalca el instru-
mentalismo inherente de la propiedad intelectual,

3.2.2. La propiedad intelectual como activo empresarial y los limites difusos
de los derechos de Pl

Los derechos de propiedad intelectual sobre la informacion también
permiten que sea mds facil para los inventores comercializar sus inven-
tos y efectuar negocios con otras unidades econdmicas®'. Esto crea un
mercado para la transformacidn de los inventos en productos comer-
cialmente viables. En efecto, un inventor no podréd siempre desarrollar
comercialmente su invento y deberd negociar con otras empresas que
le proveeran el capital y la experiencia comercial necesaria, Esto también
podria ser utilizado como un argumento para la creacion de derechos de
propiedad sobre bienes tangibles. Sin embargo, en [a realidad, los costos
de transaccién son mayores en relacién a ia propiedad intelectual, debido
a"la frecuente dificultad para identificar dicha propiedad”, la cual por de-
finicidn no se puede identificar fisicamente® Los limites de los derechos
de propiedad en el derecho de Pl son por definicidn inciertos, en compa-
racién a los limites de la propiedad sobre bienes inmuebles (que proveen

75 M. Lemley, Ex Ante versus ex Post justifications for Intellectual Property, (2004) 71 U. Chi. L.
Rev. 129.

80 W.Nordhaus Invention, Growth and Welfare: A Theoretical Treatment of Technological Chan-
ge {Cambridge, MIT 1969).

81 Federal Trade Commission (FTC), To Promote Innovation —The Proper Balance of Compe-
tition and Patent Law and Policy, (hereinafter FTC Report), October 2003, chap. 2, at 5.Ver
también, 5. Ghosh, Patents and the Regulatary State: Rethinking the Patent Bargain Metaphor
After Eldred, (2004) 19 Berkeley Tech. L|. 1315 (arguing that patents should be considered
as "business assets").

82 W.Landes & R Posner The Economic Structure of Intellectual Property Law (Harvard Univ,
Press, 2003), 16.
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mayor certeza, por ejemplo, por medio de registros) ¥, La incertidumbre
de los limites de los derechos de Pl es particularmente riesgosa en los
casos de innovacion complementaria, dado que la fragmentacion de los
derechos de propiedad intelectual puede llevar a mditiples y complejas
transacciones con una gran cantidad de partes y por tanto incrementar
los costos de negociacion™, Segln Landes y Posner, “la diferencia es un
argumento a favor de menor propietarizacién de la propiedad intelectual en
relacion a la propiedad sobre bienes corporales” * dado que los costos de
internalizacion podrian ser mayores que los costos externos que se inter-
nalizan. En efecto el cardcter de bien publico de la informacidn hace que
sea dificil identificar a los free riders y por tanto asegurar una proteccidn
efectiva, incrementando por tanto los costos de internalizacidn. En con-
clusidn, los altos costos de transaccién de la propiedad intelectual pueden
ser considerados como una importante razén para adoptar un enfoque
més cuidadoso en la creacién derechos de propiedad intelectual que al
conceder derechos de propiedad sobre bienes corporales.

3.2.3. Patentes prospectivas y la teoria de los incentivos para la innovacién

Otra diferencia importante entre la propiedad intelectual y la propiedad
sobre bienes corporales es que de acuerdo a la teoria de los "incentivos
para la innovacién”, el objetivo no es sélo retribuir al inventor por sus
inventos, lo cual también podrfa ser considerado como un fundamento
de los derechos de propiedad sobre bienes corporales, sino que ademds
tiene el fin de proveer un estimulo econdmico para la innovacién.

La adquisicién de un derecho de propiedad intelectual es, a veces, el re-
sultado de una carrera por innovar. Esto es particularmente importante
en relacion a las patentes (“carrera por patentes”). Las empresas invierten
con el fin de ser los primeros en solicitar una patente o ser los primeros
en inventar un producto o proceso particular®é. Esta carrera puede llevar
a comportamientos enfocados Unicamente en obtener rentas, inversic-

83 Para una andlisis de este argumento ver, , James Bessen & Michael Meurer, Patent Failure
(Princeton Univ, Press, 2008), chap. 3.

84 M. Heller,The Boundaries of Private Property, (1999) 108 Yale L). 1163, 1174,
85 W Landes & R, Posner; supra n 83, 8,

86 Existe una diferencia entre la regulacion de patentes en Estades Unidos y Europa en refacién
a la prioridad de patentes. Estados Unidos sigue una regla “primerc en inventar”, mientras
que en Furopa la patente se le da al primerc en presentar la solicitud.
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nes excesivas y duplicacién de esfuerzos que finalmente serdn desper-
diciados, habiendo sido mds eficiente usar dichos recursos para otras
actividades productivas. El riesgo de comportamientos rentistas es mas
pronunciado para los derechos de propiedad intelectual que para los
derechos de propiedad sobre bienes corporales.

Algunos autores van mds alld y argumentan que el riesgo de comporta-
mientos rentistas no cuestiona la existencia de los derechos de propie-
dad intelectual, sino que al contraric, podria ser usado como un argu-
mento para conceder derechcs de propiedad sobre informacion en una
etapa mds temprana del proceso de invencidn®. El objetivo es permitir
que los titulares de patentes coordinen sus esfuerzos innovadores dentro
del 4rea cubierta por la patente v, por tanto, desarrollen la “prospeccion”
de investigaciones futuras. Estas “patentes prospectivas” tienen un alcance
“que va mds alld de lo que la funcién de retribucion requeriria” . Contraria-
mente a lo que fa teorfa de la retribucién sefiala, la teoria del desarrollo
prospectivo mira hacia el futuro y constituye una “justificacion ex post”
de la propiedad intelectual®.

Una patente prospectiva sitia a su duefic en una posicion “para coordi-
nar la blsqueda para mejorar desde un punto de vista tecnoldgico y de
mercado el valor de la patente de tal forma de no duplicar inversiones y
para que la informacidn sea compartida entre los buscadores”, evitando
por tanto carreras ineficientes para inventar, El innovador inicial también
puede realizar todas las inversiones necesarias sin correr el riesgo que los
frutos de su inversion sean apropiados por competidores”. La teorfa de las
patentes prospectivas asume que el inventor inicial es el que se encuentra
en la mejor posicién para acelerar las innovaciones de segunda genera-
cién. La validez de este supuesto, sin embargo, ha sido cuestionada™ y en

87 E.W Kitch The Nature and Function of the Patent System, (1977) 20 L. & Econ. 265.
88  Ibidem, at 267,

89 M Lemley, Ex ante versus ex post justifications for inteflectual property, (2004) 71 Chi. L. Rev.
129,

90 EW.Kitch, supra n 88,267,
51 lbid.

92 Ver, M. Lemley, Ex ante versus ex post justifications for intellectual property, supra n 90, 141
(2004),"[...] prospect theory is needed when cortrol over subsequent development is a
necessary part of the incentive to produce the pioneering inventicn in the first place, as
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dftimo término descansa en la creencia que la innovacién se alcanza de
mejor forma en una situacion de monopolio®. Esta hipétesis no ha sido
aun verificada empiricamente y muchos estudios econdmicos insisten en la
importancia de la independencia y en la competencia por la innovacidn.™
Cualquiera sea el resultado de este debate, los incentivos para innovar no
estan explictamente considerados al conceder derechos de propiedad so-
bre bienes corporales, lo cual también explica las diferencias en el sistema
legal de la propiedad intelectual y la propiedad sobre bienes corporales.

3.2.4 Un sistema legal diferente al de los derechos de propiedad sobre
bienes corporales

Una rdpida mirada al régimen legal aplicable a la propiedad intelectual es
suficiente para convencerse de la necesidad de evitar analogfas simplistas
con los derechos de propiedad sobre bienes corporales. En primer térmi-
no, segdin Spence, una diferencia importante es que “los derechos de pro-
piedad intelectual no excluyen a otros del goce del bien respectivo, sino
sélo de su uso en un rango amplio o estrecho de formas™. La duracién
limitada de los derechos de propiedad es ciertamente una caracterfstica
que no existe como tal para derechos de propiedad normales™. Una vez

is arguadly true with pharmaceuticals. Prospect theory as a justification for displacing the
market for invention, by contrast, is nat a helpfui justification for intellectual property”; Ver
también las referencias citadas en el | the FTC Report, supra n 82, chap. 2, at 19-20. Para un
replanteamiento de esta teoria pero sin tomar esta vez una aproximacién desde el derecho
de propiedad, ver . Duffy, Rethinking the Prospect Theory of Patents, {2004) 71 U. Chi.L. Rev.
439,

93 Esta es la cldsica "Hipotesis Schumpeteriana” de acuerdo a la cual empresas mds grandes
innovan més que las pequefias, y empresas en mercados concentrados innovan mds que
empresas en mercados competitivos,

94 Para un analisis méds extensor ver, FTC Report, chap. 2, at 14-15.Ver también, ABA, Section
of Antitrust Law, The Economics of Innovation: A Survey, July 2002, 33-35 {que concluye que
“los resuttadas que se relacionan a la concentracidn dependen de las caracteristicas de la in-
dustria).Ver también, R. Gilbert, Leoking for Mr: Schumpeter:Where Are We in the Competi-
tion-lnnavation Debate!, in 6 Inngvation Policy and the Economy 159 (A.B. Jaffe, ). Lerner & S.
Stern, eds, 2006); R. |. Gilbert, Competition and Innovation (Competition Policy Center Paper
CPC 07-069, January 27, 2007). available at http://repositories cdlib.org/iber/cpe/CPCO7-069

95 M™.Spence, supra n 36,494,

96 Le doctrina de la posesion adversa puede limitar la duracién de un derecho normal de pro-
piedad. Sin embargo, los efectos de la posesidn adversa son distintos en la medida que “la
posesidn adversa cambie la propiedad de una persona a otra, mientras que la caducidad de

un derecho de propiedad que tiene un plazo fijo elimina la propiedad y hace que el trabajo
forme parte del dominio publico”. WM. Landes & R.A. Posner; supra n 83, 34,
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expirada la duracién de la patente, aquello que se encontraba protegido
pasa a ser de dominio publico (acceso abierto) y no podrd detentarse
nuevamente como propiedad (privada). También se podrian agregar las
condiciones de validez de una patente. Una invencion patentable debe
ser original, no-obvia, apta para ser empleada industrialmente y no debe
caer “como tal” dentro de ninguna de las categorfas de bienes excluidos
especificamente’’. Estas condiciones no se encuentran en el sistema legal
que rige la propiedad tangible.

3.2.5 La intervencidn de autoridades publicas en la definicién de los
derechos de P!

La intervencidn de las autoridades publicas es también mds sistematica
e intensa para la Pl que para los derechos de propiedad tangibles y co-
mienza con la concesién de un derecho de propiedad, por ejemplo, Ja
revision de las condiciones de patentabilidad es realizada por la Oficina
de Patentes respectiva. Esto destaca la diferencia mds importante entre
los derechos de propiedad intelectual v los derechos de propiedad sobre
bienes corporales: la intervencidn de una agencia regulatoria indepen-
diente. Landes y Posner remarcan que

“IGUALAR A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS DERECHOS DE

PROPIEDAD SOBRE BIENES CORPORALES SOSLAYA LA PARTICIPACION SUSTANCIALMENTE

MAYOR DEL GOBIERNG EN LA PRIMERA, AL MENGS N UNA SOCIEDAD MADURA EN

QUE tA MAYCR PARTE DE LA PROPIEDAD SOBRE BIENES CORPORALES SE ENCUENTRA

EN MANOS DE LOS PRVADOS, DE TAL FORMA QUE TODAS LAS TRANSACCIONES

EN RELACION A DICHA CLASE DE PROPEDAD SON PRIVADAS. EL GOBERNO

CONTINUAMENTE PARTICIPA EN LA CREACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL MEDIANTE

LA CONCESION DE PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS REGISTRADAS. Los

ESCEPTICOS DEL ESTADO DEBERIAN VACILAR EN ASUMIR UN SUPUESTO DE EFICIENCIA
PARA UN PROCESO EN EL CUAL EL GOBIERNC CONCEDE DERECHOS PARA EXCLUIR

COMPETENCHA CON [O5 TITULARES DE DICHOS DERECHOS, 98

97 W.Cornish & D. Llewelyn, Intellectual Property, (5th ed, Sweet & Maxwell), 173.

98 W.Landes & R Posner, supra n 83,415. Contra RE. Meiners & R, |. Staaf, Patents, Copyrights,
and Trademarks: Property ar Monopoty?, (1990) 13 Harv.). L. & Pub. Pol'y $11,916-917,"pa-
tents, copyrights, and trademarks granted recognition by the State are essentially the same
as recognition by the State of claims in real property [...] They are like common-law rights,
valuable not to specific groups that obtain the passage of the statutes but to all current and
future members of sodety who will have equal access to property and the enforcement of
ownership rights by the judicial system”.

REVISTA DE DERECHC ECONOMICO 229



Landes y Posner no se oponen a que el poder judicial no
se encuentre involucrado en tutelar el que estos derechos
se ejerzan adecuadamente, pero si abogan para que la
labor de definir el dmbito de estos derechos, especialmente
en materia de patentes, sea ejecutado por una agencia
administrativa, bajo el control de un tribunal especializado®.
Los tribunales especializados no pueden ser considerados
como equivalentes a los tribunales comunes, dado que es
mads probable que los primeros tengan una misidn particular,
y por tanto un enfoque mds amplio frente a los derechos
de propiedad intelectual. Lo anterior, sin embargo, no se
presenta necesariamente en todas las dreas de la propiedad
intelectual, dado que en lo que dice relacidn con las marcas
registradas, los secretos industriales y las leyes que regulan la
publicidad, por estar mds orientadas hacia el derecho comun,
son tratadas en el marco de este Ultimo por ser para elic
mds eficiente.

La importancia de este punto no deberfa ser subestimada. Al considerar
que los derechos de propiedad intelectual no son derechos tradicionales
sino simples creaciones de un proceso administrativo, es posible argu-
mentar que no deberfan beneficiarse de la tesis de eficiencia de los dere-
chos tradicionales'™ y deberfan por tanto tener un régimen legal distinto
del de los derechos de propiedad normales. De esto se sigue que las
posibles areas de conflicto entre la Pl 'y el derecho de la competencia no
serfan las mismas que podrian existir entre el derecho de la competencia
y los derechos de propiedad sobre bienes corporales o tangibles.

99 De hecho. las Cortes de Circuito fueron creadas en Estados Unidos en el afio 1982,

100 W. Landes & R. Posner supra n 83, 417 recalcan que el derechc comin o cammon law se
refiere a “any body of law that is judged created”,"it refers not only to judge-created bodies
of law but also 1o judge-created doctrines that fill gaps or resclve ambiguities in statutes or
constitutions. In this sense, much of antitrust law, much of constitutional law, and much of
patent and copyright law are common law”. Segun B. Bouckaert, What is Propertyd, (1990)
I3 Harv. }. L. & Pub. Pol'y 775, 790, "the origin of intellectual property rights has its histori-
cal roots in deliberate interventions by political authorities rather than in a spontaneously
evolved continental legal tradition”.

230




4. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE LA
COMPETENCIA: POSIBLES AREAS DE CONFLICTO

Al entregar un derecho exclusivo, el régimen de propiedad intelectual le
ofrece al titular del derecho la oportunidad de obtener utilidades extras.
Los consumidores del bien particular objeto del derecho de Pl conse-
cuencialmente perderdn, dado que el nivel de produccién de ese bien
en particular serd mds bajo que si no existiera el derecho exclusivo. Se
generard una tensidn entre la poltica de propiedad intelectual y la de
libre competencia dado que el objetivo de esta Ultima es maximizar el
bienestar social. Sin embargo, si el titular del derecho no tuviere la opor-
tunidad de cobrar un precio més alto, existirian incentivos suboptimos
para asignar recursos para invertir. El supuesto asumido es que si no se
otorgard un derecho de propiedad intelectual, los consumidores se be-
neficiarian por fa menor innovacién. El término “innovacion” cubre segdn
Joseph Schumpeter los cinco siguientes casos:

(1) La INTRCDUCCION DE UN NUEVO PRODUCTO- ESTO ES, UNO CON EL CUAL

LOS CONSUMIDORES AUN NO SE ENCUENTRAN FAMILIARIZADOS- C UN PRODUCTO

DE UNA CAUDAD NUEva. (2) LA INTRODUCCION DE UN NUEVO METODO CE

PRODUCCION, ESTO ES, UNO QUE AUN NO HAYA SIDO PROBADO EN LA RAMA

DE FABRICACION RESPECTIVA, LO CUAL NO NECESARIAMENTE TIENE QUE PROVENIR

DE UN NUEVO DESCUBRIMIENTO CIENTIFICO, PUDIENDC SER TAMBIEN UNA NUEVA

FORMA DE MANEO COMERCIAL DE UN COMMODITY. (3) LA APERTURA DE UN

NUEVO MERCADO, ESTO ES, UN MERCADO EN QUE UNA PARTE ESPECIFICA DE LAS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DEL PAIS AUN NO SE ENCUENTRAN FUNCIONANDG,

INDEPENDIENTEMENTE DE S ESTE MERCADO HAYA EXISTDO PREVIAMENTE. (4) EL

DESCUBRIMIENTC DE UNA NUEVA FUENTE DE SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS O DE

PRODUCTOS SEMI-MANUFACTURADOS, AUN CUANDO ESTA FUENTE EXISTA O DEBA SER

CREADA. (5) EL DESARROLLO DE UNA NUEVA ORGANIZACION EN CUALQUIER SECTOR

INDUSTRIAL, COMO POR EEMPLO LA CREACION DE UNA POSICION MONOPGLICA O EL

TERMING DE LA MisMa" ",

La Comisién Europea parece adoptar esta definicion amplia de “inno-
vacion” "2 En todo caso, no cualquier forma de innovacién debiera ser
protegida por derechos de propiedad intelectual; sélo debiera existir

101 | Schumpeter The Theory of Economic Development {l_onden, Transaction Pub., 2005), 66.
Este libro fue publicado primero por Harvard Univ. Press en 1934,

102 Comisién Furopea, Libro Verde de la Innovacién, COM(1995) 688 final, que definié a la in-
novacion como “the renewal and enlargement of the range of products and services and
associated markets; the establishment of new methads of production, supply and distribution;
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proteccion respecto de aquellas cuyo valor para los consumidores es
mayor que el costo que tiene (para la sociedad) activar el mecanismo de
proteccién de los derechos de propiedad intelectual,

La dificil compensacién entre los efectos de largo plazo de los derechos
de Pl en cuanto a incentivos para innovar y los efectos de corto plazo
en produccién y precios serd un asunto importante en la interaccion
entre el derecho de la competencia y la propiedad intelectual, En efecto,
tedricamente, la propiedad intelectual se enfoca mds en los efectos de
largo plazo, mientras que el derecho de la competencia pone su foco
primariamente en los efectos de corto plazo de una préctica comercial
determinada para el bienestar de los consumidores.

Recientemente, el derecho de la competencia ha analizado la innovacidn y
los efectos de largo plazo en el bienestar de los consumidores, La Guia de
la Comisidn Europea para la aplicacién del articulo 81(3) del Tratado de
la Comunidad Europea examina los efectos de un acuerdo particular en
materia de innovacion'®, integrando ademds eficiencias dindmicas como
un factor de compensacién de un acuerdo, de otra forma anticompetiti-
VO, que restringe la produccidn y aumenta los precios'™, Ef “test de equi-
librio” de la Comisién tiene el objetivo de asegurar que estas “eficiencias
cualitativas”, como nuevos y mejores productos, creardn “suficiente valor
a los consumidores para compensar los efectos anticompetitivos del acuerdo,
incluido un aumento de precio'®”. Esto es porque "(l}a disbonibilidad de
nuevos y mejores productos constituye una importante fuente de bienestar
para el consumidor”'®. La evaluacién de efectos pro y anticompetitivos es
una tarea ardua dado que resulta dificil asignar valores precisos a las efi-
ciencias dindmicas con el fin de realizar un andlisis costo beneficio'””, De
manera similar, el derecho de la competencia considera los efectos de las

the intraduction in changes in management, work organization and the working conditions
and skills of workforce”,

103 Comisién Europea, Guia en la aplicacion del articulo 81(3) gel Tratado [2004] O] CI01/97
paras 24 &25.

[04 Ibid, at para 70.

105 Ibid, at para 102,
106 loid. at para 104.
107 Ibid. , at para 103,
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précticas comerciales en mercados de innovacién'®, Se podria conclurr
por tanto, que el derecho de propiedad intelectual comparte con el de-
recho de la competencia una concepcidn dindmica comun del concepto
de “bienestar del consumidor”,

Normalmente existen dos entendimientos de este concepto. Los eco-
nomistas en el derecho de la competencia distinguen entre bienestar
total, algunas veces también conocido como bienestar del consumidor'®
y bienestar del consumidor puro (excedente del consumider o bienestar
distributivo del consumidor). Ambos sirven come estandares alternativos
para evaluar los efectos en fa competencia de précticas comerciales de-
terminadas.

El bienestar total es una medida que suma el bienestar o excedente de
diferentes grupos en la economia (en general, el excedente del consu-
midor y del producter). El excedente del productor se refiere a la suma
de todas las utilidades de los productores de una industria, mientras que
el excedente del consumidor se refiere a la suma de las diferencias de
precio entre la-avaluacion de precio que realiza el consumidor del bien (o
lo que esta dispuesto a pagar) y el precio que finalmente tiene que pagar.
Una situacion es econdmicamente eficiente, y por tanto incrementa el
bienestar total, cuandc después que esta situacion haya ocurrido, tanto
el bienestar del consumidor coma el del productor se incrementaron, ©
habiéndose incrementado sélo uno de ellos, este incremento es de tal
magnitud que potencialmente puede compensar la pérdida que se pro-
dujo para el otro (eficiencia de Kaldor-Hicks). Por ejemplo, si las utilidades
de los preductores son mds importantes que las pérdidas causadas a los
consumidores, de tal forma que pudieran potencialmente compensartas,
la préctica es econdmicamente eficiente. El bienestar total pasa por afto
completamente la distribucidn de ingresos entre productores y consu-
midores.

{08 Ibid. at para 25. Para un andlisis critico y comparativo ver, M. Glader, Innovation Markets and
Competition Analysis (Edward Elgar, 2006).

109 R H Bork The Antitrust Paradox — A Pelicy at War With Itself (New York, The Free Press,
1993) at 111,"]...] it seems clear the income distribution effects of economic activity should
be completely excluded from the determination <f the antitrust legality of the activity. It may
be sufficient to note that the shift in income distribution does not lessen total wealth [...]".
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Ei bienestar del consumidor puro no sitla al mismo nivel los intereses de
los consumidores que los de las partes de una préctica comercial deter-
minada, La distribucidn de los ingresos es algo que deberfa considerarse.
Los consumidores deberfan estar en una mejor situacién, o al menos
en la misma posicidn que estaban antes que una determinada prdctica
comercial se haya ejecutado. Una préctica que incrementa las utilidades
del productor y disminuye las utilidades de los consumidores de tal for-
ma que para los productores sea posible compensar las pérdidas de los
consumidores, sera considerada de todas formas como perjudicial para la
sociedad y por tanto prohibida,

;Cudles son las consecuencias de una proteccién fuerte de la propiedad
intelectual para el bienestar total y el de los consumidores? Al ofrecerle al
propietario de la Pl la posibilidad de incrementar los precios, los derechos
de Pl pueden disminuir la produccidn y por tanto el bienestar total, Sin
embargo, las eficiencias dindmicas asociadas a la Pl pueden compensar
ampliamente las pérdidas. El efecto de la Pl en el bienestar del consu-
midor dependerd de saber si las rentas “monopdlicas” generadas por el
propietario del derecho exclusivo de Pl serdn traspasadas de una for-
ma u otra a los consumidores. Esto no serd necesariamente a través de
precios mds bajos, pudiendo ser simplemente a través de mejor calidad,
nuevos productos ¢ servicios y una posibilidad mayor de eleccién para
los consumidores. Una proteccién amplia a la propiedad intelectual pue-
de, no obstante, perjudicar a los consumidores en el largo plazo si tiene
el efecto de restringir fa innovacién acumulada. Esta posibilidad levanta
dos asuntos: la importancia de la innovacién acumulada para el bienestar
econdmico y la relacion entre innovacidn y estructura de mercado como
una estructura competitiva que puede no generar mas innovacion que
una estructura concentrada.

En efectc, se pueden distinguir dos tipos de innovacidn: la innovacién
auténoma, que se refiere a la situacién en que el derecho de Pl no serd
utilizado como un aporte para otra innovacién v la innovacidn acumula-
da, que se refiere a la situacién en que sucesivas Inncvaciones se cons-
truyen sobre innovaciones anteriores, Es cominmente aceptado que la
Innovacién acumulada incrementa sustancialmente el valor social. Como
escribiera Newton, “si he visto mds alld es por haberme parado sobre los
hombros de gigantes”. Las autoridades publicas reconocen esta realidad
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creando clusters para [a innovacién como Sillicon Valley en los Estados
Unidos, a través de los cuales se crean condiciones iddneas para inter-
cambiar informacicn v para el desarrollo de sinerglas de investigacién' ™.
La innovacion acumulativa puede ser de 3 formas distintas: o la segunda
innovacidn no pudo ser inventada sin la primera, o la primera innovacion
disminuye el costo de lograr la segunda, o la primera acelera el desarro-
llo de la segunda al proveer nuevos instrumentos de investigacion'"!. El
valor social del proceso de innovacidn estd, en este caso, desigualmente
distribuido entre el primer y segundo creador. Serd por tanto importante
encentrar el mecanismo de incentivos adecuado para asegurarse que los
creadores ¢ innovadores iniciales sean compensados adecuadamente por
haber construido los cimientos para los creadores o innovadores subse-
cuentes, asegurandose al mismo tiempo que los creadores acumulativos
aun tengan un incentivo para innovar. El disefic original de los derechos
de propiedad intelectual deberfa considerar la necesidad de compensar
tanto al innovader o creador inicial como a los subsecuentes,

En todo caso, es casi imposible considerar ex ante todas las posibilidades
de innovacidn acumulativa al disefiar el derecho de propiedad intelectual
inicial, dado que por definicidn, las creaciones o innovaciones acumulati-
vas no se han producido adn. Enfrentados con las demandas de los inno-
vadores subsecuentes para usar innovaciones de primera generacion, los
titulares de la Pl se enfrentan a una definicidn estratégica: o incentivan la
innovacién acumulativa o se niegan a licenciar sus inventos, bloqueando
por tanto la innovacidn. Podrian tener el interés en hacer esto sdlo si las
innovaciones acumulativas tuvieran la factibilidad de competir con elflos
en el mercado de los productos de primera o segunda generacién, pro-
tegido por el derecho de la propiedad intelectual. Esto indirectamente
afectard a los consumidores, dado que al no existir innovacidn o creacion
acumulativa, no gozardn de nuevos productos y servicios. Sin embargo,
también deberfa considerarse que en el caso de negarse a licenciar; los
propietarics de los derechos de Pl se arriesgan a que sus rivales desa-
rrollen tecnologlas competitivas, que proveerdn alternativas a la creacion

[ 10 Para un andlisis de un modelo Silicon Valley de sistema de desarrolle de preductos, ver M
Aokl, Toward 2 Comparative Institutional Analysis (The MIT Press, 2001), at 347,

I'11 5. Scrotchmer, Standing on the Shoulders of Giants: Protecting Cumulative Innovators, ed. 5
Scrotchmer Innovation and Incentives (MIT Press, 2003) at |39.
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de primera generacion. EI disefio inicial de los derechos de propiedad
intelectual también afectard la posicidn negociadora de las partes en el
contrato de licencia,

Normaimente los propietarios de derechos de propiedad intelectual no
tendrdn el interés de no otorgar licencias ¢ permisos, Existe abundante
Iiteratura que explica que en industrias de alta tecnologfa los competido-
res normalmente comparten informacién publicando sus investigaciones
y no acuden sistemdticamente a solicitar proteccidn de propiedad intelec-
tual para asi poder apropiarse de parte del valor social creado por medio
de la innovacion acumulativa'' Los inventores originales debilitan su po-
sicién en el proceso de negociacidn de licencias al publicar el resultado de
sus investigaciones. Incrementan sin embargo la potencial retribucién o
premio para los creadores sucesivos ya que de esta forma mantienen los
incentivos para innovar ex — ante. Oren Bar-Grill y Gideon Parchamovsky
sostienen que la estrategia de revelar informacién también es en benefi-
cio del titular del derecho de Pl dado que los beneficios econdmicos que
puede obtener de innovaciones acumulativas mediante el otorgamiento
de licencias bien pueden ampliamente superar los beneficios econdmicos
que el inventor puede obtener por sf solo sin ficenciar la tecnologia. De
hecho, facilitar en vez de excluir innovaciones acumulativas probablemen-
te serd mds beneficioso para el duefio original de la patente.'"

El interés privado del propietario del derecho de P, sin embargo, no
siempre coincidird con el propdsito de promover la creacién o inno-
vacién acumulativa. Los duefios de derechos de Pl probablemente de-
cidirdn excluir la competencia, pero el simple hecho que la negativa de
otorgar permisos tendrd el efecto de excluir rivales del mercado no es
suficiente para configurar una infraccidn al derecho de la competencia,
sinc que también deberdn existir dafios producidos por conductas anti-
competitivas.

Una de las doctrinas mds usadas en el derecho de competencia de la
Comunidad Europea (CE) es la teorfa del leverage ¢ apalancamiento, que

112 O.Bar-Gil & G. Parchomovsky, The Value of Giving Away Secrets, (2003) 89 Va. L. Rev. 1857;
Yoshai Beniler, Coase's Penguin, or; Linux and the Nature of the Firm, (2002) 112 Yale L. ]
369,

113 O Bar-Gil & G. Parchomavsky, supra n 113, at 1859,

236




sefiala que al negarse a otorgar un permiso, el monopolista tiene el cbje-
tivo de extender su poder monopdlico a un mercado relacionado “aguas
abajo™, Esta teorfa ha sido criticada por la Escuela de Chicago que ha
argumentado que un monopolista “aguas arriba” no tiene interés alguno
en apalancar su poder monopdlico a un mercado relacionado porqué
sélo es posible obtener una sola utilidad monopdlica en total (teorema
de 1a utilidad de un sélo monopolio).'"?

Sin embargo, fos fundamentos econdmicos de esta teoria han cobrado
nuevas fuerzas gracias a estudios econdmicos recientes. Whinston criticd
los supuestos de la Escuela de Chicago y argumentd, que bajo ciertas
¢ircunstancias, un monopolista en un mercado A seguird una estrategia
de apalancamiento usando précticas atadas para advertirles a sus actuales
o potenciales competidores en el mercado aguas abajo B que enfren-
tardn un comportamiento competitivo agresive, el cual disminuird sus
utilidades.'" Asi, estardn menos propensos a entrar al mercado, o podrian
finaimente ser excluides de él, si ya estaban presentes. Esta estrategia es
efectiva si los productos atados son complementarios en proporciones
fijas.

Choi and Stefanadis también desarrollaron un modelo en que la empresa
dominante tendrd el interés de extender su monopolio de un mercado
a otro si los dos productos son complementarios v el nuevo competidor
puede entrar efectivamente al mercado de uno de los dos productos
sélo si ha innovado con éxito en ambos mercados''’. De hecho, dado
que ambos productos son componentes, la renta de los innovadores
acumulativos se disipard. Por tanto, no podran percibir el vaior social de
su innovacién en un mercado, dado que los productos son complemen-
tos y no tendrdn interés alguno en innovar. La estrategia de la empresa
dominante, en consecuencia, evitard el surgimiento de innovacidn acu-
mulativa.

14 L. Kaplow, Extension of Monopoly Power Through Leverage, (1985) 85 Colum. L. Rev. 515.

(15 W.Bowman, Tying Arrangements and the Leverage Problem, (1957) 67 Yale LJ. 19; R Posner
Antitrust Law (Univ, of Chicago Press, 2001), 198-200.

i 16 M. D.Whinston, Tying, Foreclosure and Fxclusion, (1990) 80 American Fcon, Rev. 837,

117 ). Choi, Preemptive R&D, Rent Dissipation and the ‘Leverage Theory', (1996) 110 Quarterly
Journal of Economics 1 153;|F Choi & C. Stefanadis, Tying, Investment, and the Dynamic Le-
verage Theory, (2001} 32 Rand Journal of Economics 52.
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La doctrina de las instalaciones esenciales se inspira en la teorfa del leve-
rage o apalancamiento pero presenta ciertas caracteristicas especificas,
Es una doctrina legal que surge de cierta jurisprudencia de tribunales de
EE.UU, que han considerado que bajo ciertas circunstancias especificas,
las empresas tienen deberes positivos de ayudar a sus competidores''®,
De hecho, “el control por parte de un monopolista de una instalacidn
esencial (algunas veces llamado cuello de botella) puede extender el po-
der monopdlico de una fase de produccién a la otra, y de un mercado
hacia otro”'"””. De acuerdo a la doctrina de las instalaciones esenciales, un
monopolista integrado verticalmente se verd obligado a compartir parte
de sus insumos en un mercado vertical relacionado con una empresa que
opere en un mercado aguas abajo. Este seria el caso si fuera factible para
el monopolista proveer la instalacién, el competidor no podria razonable
y practicamente duplicarlo y la negativa del uso de la instalacién privard al
competidor de un insumo esencial, ofreciendo por tanto la oportunidad
a la empresa dominante de extender su poder monopdlico en un mer-
cado relacionado. Contrario a la teorfa tradicional del leverage o apalan-
camiento, la doctrina de las instalaciones esenciales tiene un componente
estructural y no de comportamiento, en el sentido que “el estatus de un
monopolista (como duefo de la instalacidn y competidor del mercado
que depende de dicha instalacién) mds que cualquier conducta realizada
determina la responsabilidad'®. La aplicacién de la doctrina de las insta-
laciones esenciales se ha extendido a una multiplicidad de “instalaciones”
de propiedad o controladas por un monopoiista. Los autores cuestionan
crecientemente la existencia de la doctrina de las instalaciones esenciales
como una base vélida para determinar responsabilidad monopdlica' y
jurisprudencia reciente de los Estados Unidos ha impuesto limitaciones a

[18 United States v. Terminal RR. Ass'n, 224 US. 383 {1912); Associated Press v. United States,
326 US. | {1945); OtterTail Power Co. v. United States, 410 US. 366 (1973).

119 MCl v.AT&T, 708 F2d (081 (7th Cir: 1983),

120 H Hovenkamp, M.D Janis & M.A, Lemiey, Unilateral Refusals to License in the US, F | évéque
& H Shelanski (ed.) Antitrust, Patents and Copyright - EU and US Perspectives (Edward Elgar,
2005), 12, 18.

121 Ver, A B Lipsky & | G Sidak, Essential Facilities, (1999) 51 Stan. L. Rev. | 187, [191-1192,
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su uso'Z Sin embargo, la doctrina sigue teniendo alguna importancia en
Europa'®.

Oftra teoria de efectos anticompetitivos sefiala que empresas dominan-
tes pueden usar derechos de Pl para crear barreras a la entrada y subir
los costos de sus competidores'# Tendrdn por tanto la oportunidad de
aumentar de manera rentable sus precios, hasta el nivel de los costos
incrementados de sus competidores y ejercer poder de mercado ¢ ven-
der bajo los precios de sus competidores y sacarlos del mercado. Los
derechos de Pl pueden facilitar estrategias disefiadas para incrementar
los costos de competidores si la tecnologfa cubierta por el derecho de
Pl es un insumo valioso. Rubinfield y Maness destacan que los duefios de
la Pt pueden usar su portafolio de P! estratégicamente para incrementar
los costos de los competidores mediante la creacidon de un "matorral de
patentes”, que incluya patentes cuya validez es cuestionable (“patentes
submarinas™) o mediante la adopcidn de una estrategia de “inundacion
de patentes”, en la cual "una empresa solicita mdtiples patentes, pero que
sélo tienen variaciones menores en relacién a una patente ya existente de
un competidor”'®, Estas estrategias tendrdn la ventaja para el agente, de
acuerdo a ciertos autores, de “requerir poco ¢ nada de sacrificio de uti-
lidad de corto plazo para alcanzar la meta de largo plazo de disminuir la
competencia en el mercado relevante especifico”, pero pueden lograr sin
embargo, una serie de efectos anticompetitivos como ef cierre del merca-
do, pricticas de precios predatorios y colusiones tacitas'?. Efectivamente,
los competidores enfrentardn una dificil decisidn: o litigan la validez de las

{22 Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinkg, 340 U.S. 398, 415 n4 (2004).
La Corte Suprema ha sostenido recientemente en el casa Trinko que para que una demanda
por apalancamiento tenga éxito debe existir una “probabilidad peligrosa de exito” de morio-
polizar el mercado secundario.

123 See, Case T-201/04, Microsoft v. Commission [2007] 5 CMLR 846, para, 1344, 1347 & 1363,
Para una comparacion entre la doctrina de las instalaciones esenciales en EEUU yen la CE
ver, Alexandros Stratakis, Comparative Analysis of the US and EU Approach and Enforce-
ment of the Essential Facilities Doctrine, 27(8) ECLR 434 (2006).

124 T G Krattenmaker & S C Salop, Anticompetitive Exclusion: Raising Rivals' Costs to Achieve
Power Over Price, (1986) 96 Yale L. 209,

125 DL Rubinfeld & R Maness, The Strategic Use of Patents: Implications for Antitrust, in F Lévé-
que & H. Shelanski (ed.) Antitrust, Patents and Copyrght - EU and US Perspectives supra n
121,85,

126 Ibid, at 87.

REVISTA DE DERECHO ECONOMICO 239



patentes o aceptan la licencia y pagan su precio o, finamente, disefian sus
productos “alrededor de la patente™* . Todas estas précticas incrementa-
rdn los costos, reducirdn los incentivos para innovar v facilitaran las prac-
ticas colusivas dado que, en muchos casos, la disputa llevard a un acuerdo
anticompetitivo'® o a un esquema de licencias cruzadas'”. Los duefios
de la Pl también podrén ofrecer un paquete de licencias predeterminadas
a sus competidores (licencias en paquete), incluso si estos no necesitan
todo el paquete. Esto tendrd el efecto de reducir las alternativas de sus
competidores, y reducir log incentivos para innovar, lo cual en definitiva
limitard la competencia en el mercado de los bienes finales,'®

Las teorfas mencionadas de dafio anticompetitivo se relacionan a estra-
tegias que afectan la ventaja competitiva de los competidores del mono-
polista en un mercado relacionado con el fin de extender su poder mer-
cado a un mercado secundario. Una hipdtesis alternativa de los efectos
anticompetitivos, es que la empresa dominante buscard mantener su po-
der monopdlico en el mercado primario de la tecnologfa cubierta por el
derecho de Pl Esta hipdtesis de mantenimiento del monopolio normal-
mente estard integrada en un plan de innovacién secuencial®'. Cartton
y Perloff dan un ejemplo, dividido en dos pericdos, de una empresa que
opera en un mercado primario y en un mercado de un bien conexo' %,

127 Ibid. at 97.

128 H Hovenkamp, M Janis, M A Lemley, Anticompetitive Settlement of Intellectual Property
Disputes, (2003) 87 Minn. L. Rev. 1719.

129 La posibilidad de ctorgar licencias cruzadas también puede tener efectas anticompetitivos.
Come lo explica A B Jaffe & | Lerner, Innovation and Its Discontents (Princeton Univ. Press,
2004), 60,"[...] companies are like countries in an arms race: since the terms of the cross-
licensing agreement are driven by the size and quality of each company's patent portfalio,
every company wans to have the best portfolio, in order to be in the strongest position in
cross-licensing negotiations”. Esto puede crear una inutil carrera para llenar solicitudes de
patentes pudiendo resultar en patentes de mala calidad.

130 Ver, el interesante estudio de caso en relacidn a la licencia empaquetada de Yamaha's para
patentes de articulos acudticos personas por DL Rubinfeld & R. Maness, The Strategic Use
of Patents: Implications for Antitrust, in F LévBque & H. Shelanski (ed.) Antitrust, Patents and
Copyright - EU and US Perspectives supra n 121,92-99,

{31 DW. Carlton & M. Waldman, The Strategic Use of Tying to Preserve and Create market
Power in Evolving Industries, (2002) 33 Rand Journal of Economics [94.Ver también el mo-
delo desarrollado por |.P Choi & C. Stefanadis, Tying, Investment, and the Dynamic Leverage
Theory, (2001) 32 Rand Journal of Ecanomics 52.

132 Ibid, at 195-196.
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Debido a la existencia de una patente, la empresa tiene, en el primer
periodo, una posicion dominante en el mercade primaric. Sin embargo,
en un segundo periodo, el monopolista existente se enfrenta al riesgo de
la entrada de productor alternativo en el mercado primario. De acuerdo
a este modelo, ain cuando el productor alternativo tiene un producto
complementario superior en ambos periodos, su producto primario es
de una calidad equivalente sclo durante el segundo periodo.

La estrategia del productor alternativo serd usar fas utilidades obtenidas
al realizar ventas en el mercado conexo para cubrir los costos fijos que
le signifiquen su ingreso al mercado primario. El monopelista existente
puede reaccionar incrementando los costos de entrada a sus rivales en el
mercado conexo. Alcanzara esta meta atando el producto primario con
el producto complementario, La entrada del productor alternativo en el
mercado primario durante el segundo periodo serd por tanto disuadi-
da. El objetivo de la estrategia no serd extender el poder monopdlico
que ostenta al mercado secundario sino que serd preservar su poder de
mercado en el mercado primario. El resultado de esta conducta serd que
existird menos innovacion en los mercados de productos tanto primarios
como complementarios.

Los distintos modelos demuestran que, bajo ciertas circunstancias, oS
titulares de derechos de Pl tendrdn el interés de disuadir la innovacion
que podria dejar obsoleta a su tecnologa y por tanto distorsionardn la
competencia innovativa entre estindares tecnoldgicos.'

En todo caso, es claro que estos efectos anticompetitivos sélo se pue-
den producir si el titular de la Pl tiene poder monopdlico en el mercado
amparado por derechos de Pl. Lo anterior, es sumamente impoertante,
dado que si el principal objetivo del otorgamiento de derechos de Pl es
conferir poder monopdlico al propietario de la Pl y, por su parte, el fin
perseguido por el derecho de la competencia no es eliminar el poder
monopdlico sing simplemente restringir su uso, no puede sino concluirse
que los deberes del titular de la Pl dependerdn de que tan amplia sea la
definicién aceptada de lo que constituye poder monopdlico.

133 DW. Carlton & RH. Gertrer, Intellectual Property, Antitrust and Strategic Behavior, NBER
Woarking Paper Series, Working paper 8976, available at http//wwwnberorg/papers/w8976
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5. DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA
NEGATIVA DE BRINDAR ACCESO A LA PROPIEDAD
INTELECTUAL: HACIA EL RECONOCIMIENTO DE
LA NATURALEZA PARTICULAR DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

La aplicacidn del articulo 82 CE a conductas de negativa unilateral de
licenciar derechos de Pl ha sido un asunto importante desde que se
dictara sentencia por parte del Tribunal de justicia (TJCE) en los casos
Volvo v.Veng y CICRA v. Renault'** La Corte ha sostenido en estos ¢asos
que el derecho del propietario de un disefio protegido de impedir que
terceras partes fabriquen, vendan o importen productos que incorporen
el disefio, sin su consentimiento, no constituye un abuso de posicién do-
minante dado que esto privard al titular de la P! de la substancia del de-
recho exclusivo, No obstante, el Tribunal no ha llegado al punto de crear
una presuncion incuestionable para los derechos de Pl Una negativa a
licenciar puede constituir un abuso dado que el ejercicio del derecho
de Pl conllevaria “cierta conducta abusiva”. El Tribunal no pareciera haber
desarrollado un sistema distinto para las negativas unilaterales de licenciar
que el test aplicado generalmente a negativas unilaterales de contratar. En
decisiones posteriores, el Tribunal ha ampliado el dmbito del articulo 82
CE para cubrir la adquisicion por parte de una empresa dominante de

una licencia de patente exclusiva de una tecnclogfa alternativa’®.

La jurisprudencia, sin embargo, se ha dirigido progresivamente hacia adop-
tar un estandar que tome en consideracion la naturaleza particular de los
derechos de propiedad intelectual. El test del “preducto nuevo”, adoptado
por el T|CE v la prueba de los “incentivos para el equilibrio en la innova-
cién”, desarrollada por la Comisién Europea ilustra la especificidad de la
negativa de otorgar licencias de derechos de Pl en comparacidn a otras
negativas de contratacién. Bt Tribunal de Primera Instancia ha confirmado
la especialidad de los derechos de propiedad intelectual en Ja sentencia

134 Case 238/87, AB Valvo v Erik Veng [1988] ECR 621 |; Case 53/87, CICCRA and Maxicar v.
Renault [1988] ECR 6039,

|35 En el casg Tetra Pak la Corte creo una distincién entre situaciones en que la empresa domi-
nante adquiere la patente u otro derecho de otra empresa y las situaciones en que la em-
presa dominante creo el derecho de propiedad intelectual por si sola.
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del caso Microsoft aun cuando haya adoptado un test distinto al sugerido
por la Comisién en su decision.

5.1 La regla del “producto nuevo”

El Tribunal de Justicia adoptd la regla del “producto nuevo™ en el caso
Magil, al afirmar que el ejercicio de un derecho exclusivo por parte del
propietario de un derecho de propiedad intelectual puede, en circunstan-
cias excepcionales, constituir una conducta abusiva'®. Las circunstancias
excepcionales pueden ser las siguientes: (i) el acceso es indispensable,
(i} la negativa a licenciar impidid la aparicidn de un nuevo producto
por el cual existla una demanda de consumo potencial, (i) no existia
una justificacién para tal negativa, (iv) la negativa a licenciar excluy6 toda
competencia en el mercado secundario. El requisito que la negativa a
licenciar haya impedido la venta de un nuevo tipo de producto para el
cual existia una demanda insatisfecha indica que el Tribunal intentd prote-
ger la innovacion en el mercado, En el caso Magill la negativa de licenciar
impidio que surgiera un nuevo producto, una guia de TV compuesta, la
cual no era ofrecida por los titulares de la Pf y para la cual existia una
demanda potencial. La naturaleza débil y cuesticnable del derecho de P!
involucrado en éste caso, una proteccidn del derecho de autor otorgada
para simples listados de TV bajc un estdndar “sweet of the brow”, puede
explicar la posicion del Tribunal, en particular dado que el acceso a dichos
datos era indispensable para la creacion de un nuevo producto. La deci-
sién, ademds, no fue clara en cuanto al cardcter acumulativo o alternativo
de estas circunstancias excepcionales.

El Tribunal de justicia reafirmd en el caso IMS/NDC Health que, salvo
circunstancias excepcionales, una negativa a licenciar derechos de Pl no
puede, por si sola, constituir una conducta de abuso de posicion domi-
nante'?. EI TJCE sostuvo que estas circunstancias excepcionales son acu-
mulativas y existen cuando la riegativa a licenciar es injustificada, impide
el surgimiento de un nuevo preducto para el cual existe una demanda
potencial y excluye “cualquiera’ o “toda” la competencia en un mercado
secundario'®, Al requerir que fa negativa a licenciar deba impedir el sur-

136 Case C-241 - 1/91 PRTE & ITP v. Commission [ 1995] ECR 1-743, para 50.
137 Case C-418/01,IMS Hezlth GmbH v. NDC Heaith [2004] ECR -5039%, para 34-35.
138 Ibid., para 38 ("any competition”) & 52 (“all cormpetitian”).
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gimiento de un nuevo producto, el Tribunal implicitamente ha aceptado
la distincion entre derechos de propiedad intelectual y propiedad sobre
bienes corporales, dado que esta condicion no existe para negar el ac-
ceso a este ditimo tipo de propiedad. Ef Tribunal también ha explicado
que 1a regla del producto nuevo tiene el efecto de limitar los casos de
abuso para negativas a licenciar un derecho de autor (y presumiblemente
cualquier tipo de propiedad intelectual), “sélo cuando la empresa que pi-
dié la licencia no tiene ia intencidn de limitarse esencialmente a duplicar los
bienes o servicios ya ofrecidos en el mercado secundario por el propietario
del derecho de autor, sino que trata de producir nuevos bienes o servicios no
ofrecidos por el propietario del derecho y para los cuales hay una demanda
potencial por el consumidor™®.

La identificacién de dos etapas diferentes pero interconectadas de pro-
duccion es por tanto importante, dado que séle si los productos ¢ servi-
cios son insumos indispensables para este nuevo producto y si existe una
demanda de elios por parte de las empresas que buscan competir con la
empresa dominante en el mercado relevante aguas abajo, una negativa a
licenciar caerd dentro del émbito de aplicacion del articulo 82'%, Esto no
es distinto de casos de leverage o apalancamiento que involucren dere-
chos de propiedad sobre bienes corporales'!. Como algunos autores ya
han observado,

“[...JEN casos DE PROPEDAD INTELECTUAL [ ] EL LEVERAGE O APALANCAMEENTO POR S

NG CONSTITUYE UN ABUSO DE ACUERDO AL ARTICULO 82 CE. ADEMAS, SE DEBE IMPEDIR LA

PRODUCCIGN DE UN NUEVQ PRODLICTO, POR EJEMPLO, UN PRODUCTO QUE EL PROPIETARIC DE

LA Pl NO OFRECE. ESTA CONDICION ADICIONAL DISTINGUE LOS CASOS DE P! DE LOS CASOS DE
“PROPIEDAD NORMAL" O DE "NSTALACIONES ESENCIALES NORMALES ™ 12,

El estdndar usado por el Tribunal fue ambivalente y dio lugar a diferentes
interpretaciones'®. Resulta claro que el Tribunal no llega al punto de re-

139 Ibid, para 49.
140 tkid, para 44-45.

141 Ver, por ejemplo, Caso C-7/97 Oscar Brenner GmbH & Co. KG v Mediaprint Zeitungs
[1998] ECR |-7791,

142 A Heinemann, Compulsory Licenses and Product Integration in European Competition Law
— Agsessment of the Eurcpean Commission's Microscft Decisicn, {2005} IC 63,71.

143 Ver las criticas de D. Ridyard, Compulsory Access Under EC Competition Law — A New
Doctrine of “Convenient Facilities” and the Case for Price regulation, (2004) 25(1 1) ECLR
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querir que el nuevo producto constituya un mercado relevante distinto,
ni que el nuevo producto deba ser original, de acuerdo a los pardmetros
del derecho de propiedad intelectual. Christian Ahlborn, David Evans, y
Jorge Padilla sugieren que el nuevo producto “satisfaga la demanda po-
tencial a través de cumplir con las necesidades de los consumidores de una
manera que los productos existentes no lo hacen”, “atrayendo a consumido-
res que antes no se encontraban satisfechos, con los precios actuales”,y por
tanto expandiendo el mercado “de manera significativa”™'*. De acuerdo a
estos autores, la carga de la prueba deberia recaer en la parte que solicita
la licencia, dado que esta es la parte que tiene la informacion necesaria, y
tendrfa finalmente los medios para probar que cumple con los requeri-
mientos del producto nuevo'. Mientras esta solucidn tiene el beneficio
de ser clara y operativa, crearfa el riesgo de sub-inclusidn de practicas
anticompetitivas que pudieran poner en riesgo a la innovacidn.

La innovacidn acumulativa, de hecho, podria beneficiar a los consumido-
res existentes con productos de mejor calidad sin que necesariamente
aumente la demanda. La innovacién también consiste en nuevos métodos
para disminuir fos costos de produccidn de productos existentes, asi una
mayor amplitud de eleccidn para los consumidores existentes es algo que
también deberfa considerarse adn cuando no aumente necesariamen-
te la demanda de manera significativa. Al enfocarse sélo en el nivel de
produccidn esta definicién de la regla del “producto nuevo” no considera
completamente las implicancias que las negativas a licenciar derechos de
Pl puedan tener en el bienestar de los consumidores.

669: ). Temple Lang The Appiication of the Essential Facility Doctrine to Intellectual Property
Rights under Furopean Competition Law, in F Lévéque & H Shelanski (ed.) Antrtrust, Patents
and Copyright - EU and US Perspectives, supra n |21, 63, "(many patents are for follow-
on inventions. The law could hardly impose a duty to share important internally-generated
competitive advantages with direct competitors, on demand, merely on the basis of their in-
tention to cffer a product with some new characteristics”). Ver tarmbién, para un andlisis de la
aplicacidn de este estandar por parte de tribunales nacionales y autoridades de competencia,
|. Drexl, Abuse of Dominance in Licensing and Refusal to License: A 'Mare Econemic Appro-
ach’ to Competition by Imitation and to Competition by Substitution, in C.-D. Ehlermann & I.
Atanasiu, Furopean Competition Law Annual 2005 —The Interaction between Competition
Law and Intellectual Property (Mart Pub, 2007), 647, 655-650.

[44 C.Ahlborn, D. Evans & ). Padilla, supra n 54, | 146-1149.
145 lbid, at 1149
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5.2 El test del equilibrio de los incentivos para innovar de
la Comisién Europea

En mi opinidn, el estandar usado por la Comisidn en la decisidn del caso
Microsoft, un mes antes, constituye un mejor punto de partida para po-
der lograr una efectiva proteccién de la innovacion y del bienestar del
consumidor'®, Los hechos son bien conocidos, la Comisidn considerd
que Microsoft habia infringido el artfculo 82(b) del Tratado de la CE al
negarse a surninistrar a Sun Microsystems la informacidn necesaria para
establecer una interoperabilidad entre sus sistemas operativos y Win-
dows, el sistema operativo de Microsoft para PC. Microsoft tiene una
posicién dominante en el mercado de la operacién de PC y Windows es
el estdndar de facto para la interoperabilidad en los grupos de redes de
trabajo'?’. |

Se ordend a Microsoft revelar la informacidn de interoperabilidad de
forma razonable, no discriminatoria y oportuna'®. Adn cuando la Comi-
sidn no contempld la revelacién obligatoria del cddige fuente de Win-
dows y la orden de revelar informacién sélo cubrid especificaciones de
interfaz'®, si reconocié que “no puede desconocerse que el ordenar a
Microsoft a revelar dichas especificaciones y permitir su uso por terceras
partes restringe el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de
Microsoft™'*,

La decisién de la Comisién se fundamentd en la teoria del leverage o
apalancamiento, de acuerdo a la cual la negativa de proveer especificacio-
nes de interfaz habilitaria a Microsoft a extender su poder de mercado
desde el sistema operativo de PC para clientes al mercado de servidores
de grupos de trabajo’®'. La Comisién también se refirié al hecho que
la negativa de Microsoft de suministrar informacién de Windows 2000
constitufa un trastorno ilegal de los niveles de suministro previo, bajo

146 Decision de la Comisidn, MicrosoftW2000 (COMP/C-3/37.792), 24 March 2004, disponible
en www.europa.euint/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37792/en.pdf.

147 Ibid, para 779.

148 Ibid, paras 999-1010.

|49 Sobre la distincion ver, paras 568-572.
I5C |bid, para 546 and para 1004.

151 Ibid, paras 772 and 788,
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Windows NT, refiriéndose al anterior caso de la Corte. La conducta de
Microsoft no constituia sélo una negativa de suministrar sino que tam-
bién implicaba, como la Corte habfa mencionade en los casos Volvo y
Renault, ‘cierta conducta abusiva”, La Comisidn también considerd como
un factor agravante el hecho que Microsoft previamente habia revelado
parte de las especificaciones de interfaz con el fin de poner un pie en
el mercado de los servidores de grupos de trabajo, para su producto’*.
Una vez que Microsoft habia inducido a que su producto fuera aceptado
en el mercado, fa compafiia cambid sus incentivos, y negd la entrega de
informacién relacionada con la interoperabilidad con Windows'>,

La empresa dominante ha usado por tanto un enfoque de acceso libre,
cuando esto fue necesario para que su propio producto fuera aceptado
en el mercado, pero luego de haber conseguido este propdsito, subita-
mente cambi¢ de rumbo y negd la interoperabilidad. La Comisidn, impli-
citamente, considerd que esta no era una competencia basada en méri-
tos, dado que el éxito de Microsoft fue en parte consecuencia del valor
agregadc a la red por sus competidores, quienes fueron llevados a creer
que Microsoft continuaria proveyendo interoperabilidad. Sin embargo,
como destacan Hovenkamp, Janis y Lemley, “el encerrar a las empresas
en relaciones de negocios existentes parece particularmente inapropiado
en mercados que cambian rapidamente” y puede impedir la competencia
intra-tecnologica por parte de otros titulares de licencias™>*. La decision
de continuar suministrando a un cliente existente es un asunto que no
deberfa ser parte del mundo del derecho de fa competencia dado que
tendrd el efecto de encerrar a las empresas dominantes con sus clientes
existentes, sin que ellos puedan terminar sus relaciones de negocios de
otra forma que basados en una justificacién objetiva'™.

Sin embarge, el asunto en este caso no fue una negativa de suministrar o
de licenciar a una empresa en particular, sino un patron generalizade de
conducta consistente en negar la interoperabilidad. Incluso, si la referen-
cia de la Comision a la jurisprudencia relativa al trastorno del suministro

152 Ibid,, para 584.
153 Ibid. at 588.

{54 H. Hovenkamp, M. Janis, M. Lemley, Unilateral Refusals to License in the US, supra n 121, at
34,

155 According to C. Ahiborn, D Evans and A, Jorge Padilla, supra n 54, at | 146,
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existente podria dar la impresidn que no existe un principio limitante
para el deber de suministrar a un cliente existente, la decisién de la Comi-
sidn debiera ser considerada en el contexto de la necesidad de mantener
la interoperabilidad v no debiera ser extendida a la negativa de licen-
ciar. Fl derecho de la competencia europeo busca proteger el “proceso
competitivo” y se considera que una negativa de interoperabilidad a una
industria estandar de facto podrfa danar el proceso competitive.

La Comision evitd realizar cualquier referencia al test del producto nuevo
dado que la conducta de Microsoft no impedia necesariamente el surgi-
miento de un producto nuevo e identificable. La conducta de Microsoft
tuvo, sin embargo, el efecto de reducir los incentivos de sus competidores
para innovar'* (y producir nuevos productos en el futuro) y por tanto
limitar las opciones de los consumidores.'” Microsoft ha mantenido fa
misma Iinea argumental que en los litigios en Estados Unidos: la necesi-
dad de proteccién de sus propios incentivos para innovar por medio de
la conservacidn de sus derechos de propiedad intelectual™®. La Comi-
sidn, sin embargo, afirmé que los derechos de propiedad intelectual “no
pueden por si constituir una justificacion cbjetiva y autoevidente para la
negativa de suministro de Microsoft*", siguiendo la jurisprudencia de la
Corte de Apelacidn Federal en el caso de Microsoft en los EEUU' La
innovacion es un objetivo tanto para fa propiedad intelectual como para
el derecho de la competencia'®'. La Comisién usé un test de equilibrio y
concluyd que:

156 Microsoft, supra n 147, para 6%4.

157 Ibid, para 700,

158 Sin perjucio de la terminologia usada por la Camisién, Micrascft hizo uso de |z "tecria de la
recompense’ y no la "teorfa de los incentivos ' [Microsoft, para 709,"the objective justification
for Microsoft's refusal to disclose its intellectual property rights is self-gvident; those rights are
meant to pratect the outcomne of billions of dollars of R&D investments in scftware features,
functions and technoiogies'].

159 tbid, para 710 {emphasis added).

160 US v Microsoft Corp., 253 F 3d 34,63 (DC Cir, 2001} (Microsoft's argument that the exercise
of an intellectual property right cannct give rise to antitrust liability ‘borders on the frivo-
lous).

l6} De acuerdo a Microsoft, supra n 147 (para 712),"(i)t is therefore necessary to assess wheth-

er Microsoft's arguments regarding its incentives to innovate outweigh these exceptional
circurnstances™.
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“[.] UN ANALISIS DETALLADO DEL AMBITO DE LA REVELACION EN CUESTION LLEVA A
LA CONCLUSION QUE, EN EQUILBRIQ, EL POSIBLE EFECTO NEGATWO DE UNA ORDEN DE
SUMINISTRAR EN LOS INCENTIVOS DE MICROSOFT A INNOVAR TIENE MENOS PESO QUE EL
JIMPACTO POSITMO EN EL NIVEL DE INNOVACION DE TODA LA INDUSTRIA ( INCLUYENDC A
MICROSOFT). ASl LA NECESIDAD DE PROTEGER LOS INCENTIVOS PARA INNOVAR DE MICROSOFT
CONSTITUYEN UNA JUSTIFICACION. OBJETIVA QUE  CONTRARRESTARIA LAS  CIRCUNSTANCIAS
EXCEPCIONALES IDENTIFCADAS” %%,

La prueba del equilibrio es mds amplia que la regla del “producto nuevo”
en dos aspectos. Primero, la Comisién toma en consideracion los incen-
tivos de los competidores de la empresa dominante para innovar en el
futuro. Este no fue un asunto considerado en los casos Magill y en NDC
Health donde la cuestidn era en relacion a productos que, en ausencia
de la negativa de suministrar, habian sido vendidos o iban a ser ofrecidos
en el mercado. La regla del producto nuevo en Magill y NDC Health no
cubre situaciones del surgimiento patencial de un producto nuevo en el
futuro.

En Segundo lugar la Comisidn incluyd en su andlisis los incentivos de
Microsoft para innovar. En los casos Magil y NDC Health, la Corte sélo
se refirid a los competidores de la empresa dominante, que tenian la
intencién de entrar al mercado secundario con el fin de ofrecer un pro-
ducto nuevo v fueron excluides por la empresa dominante. Sin embargo
en Microsoft, la Comisién también considerd los incentivos de Microsoft
para innovar comparando la situacién en que resultaba aplicable el arti-
culo 82 con la situacién alternativa en que fa conducta anticompetitiva de
Microsoft se mantenia sin restricciones'®, De acuerdo a la Comisidn:
“LOs ESFUERZOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MICROSOFT SE ENCUENTRAN [, ]
INCENTIVADOS FOR LAS INNQVACIOMES QUE SUS COMPETIDORES PRODUCEN EN EL MERCADO

DE SERVIDORES DE GRUPOS DE TRABAJO. S1 DESAPARECIERAN DICHOS COMPETIDORES, £5TO
DISMINUIRIA LOS INCENTVOS DE MICROSOFT PARA INNOVAR”.

Por la naturaleza misma del mercado, los incentivos de Microsoft para
innovar se mantuvieron, mientras que {os de su competidores también. £l
andlisis de los incentivos de los competidores de la empresa dominante
asi como los incentivos de la empresa dominante para innovar amplia el

162 lbid, para 783.
163 Ibid, para 725.
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ambito de aplicacién del articulo 82 en comparacion con la “regla del
producto nuevo”, si se interpreta incluyendo el “nuevo” producto iden-
tificable o un incremento medible en la produccion. Esto se basa en la
suposicidn que la presidn de potenciales competidores incrementa los
Incentivos de la empresa dominante para innovar. Esto también se rela-
ciona con fa creencia que un mercado competitivo es la estructura épti-
ma para la innovacion, Sorpresivamente, mientras la Comisién enfoco su
andlisis en los incentivos para innovar; también afirmé que “los derechos
de propiedad intelectual no son una categoria diferente a los derechos
de propiedad como tal” ' La jurisprudencia de la Corte respecto a
propiedad sobre bienes corporales no adopta, sin embargo, la regla del
producto nuevo ni incluye consideracién alguna de eficiencia dindmica en
cuanto a equilibrar los derechos de propiedad con las inquietudes de la
politica de competencia.

El reciente articulo de discusidn del personal de la Direccidn General de
Competencia de la Comunidad Europea en relacidn a la aplicacion del
articulo 82 del Tratado a abusos de exclusion también otorga informa-
cidn Jtil en relacidn a la evaluacion de una negativa de otorgar licencias
de propiedad intelectual y representa la postura actual del personal de la
DG de Competencia'®.

5.3 La posicion de la Corte de Primera Instancia en el
caso Microsoft

La Corte de Primera Instancia (CPl) confirmd la decisién de la Comisidn
en el caso Microsoft de 2007'%. Aun cuando reafirmé los cuatro criterios
del TJCE en los casos Magill y NDC Health, adoptd, sin embargo, una
interpretacion mds abierta para estas condiciones.

164 Inid, para 550

165 DG Competition Discussion paper on the applicaticn of Article 82 of the Treaty to exciu-
sionary abuses, December 2005, paras 237-242

166 CasoT-201/04 Microsoft v. Commissicn [2007] 5 CMLR 846, Para un andlisis de la seccién de
ventas atadas ver; Nick Economides & loannis Lianos, The elusive antitrust standard on bun-
dling in Europe and in the United States at the aftermath of the Microscft case, forthcoming
Antitrust Law Journal, 2008, disponible en http//papers.ssrn.com/sol3/papers.cimiabstract_
id=1078932).

250




El control del Tribunal se encuentra limitado a la revision judicial, lo cual
significa que los Tribunales de la Comunidad'®’ no pueden sustituir su
propia valoracién de los hechos por la de la Comisién. La Comision,
adicionalmente a lo anterior; goza de un amplio margen para realizar
complejos andlisis econdmicos y téenicos. El rol de la Corte se limita por
tanto a "establecer si la evidencia presentada se condice con los hechos, y si
es fiable y consistente”, “si la evidencia contiene toda la informacion relevante
que debe ser considerada al valorar la situacion compleja y si es apta para
probar las conclusiones que de ella se derivan.” '%

Microsoft argumentd que si el caso fuera analizado a la luz de las con-
diciones establecidas en los casos Magill e IMS Health, no habria abuso,
dado que ninguna de las cuatro circunstancias estuvo presente en el caso
y lo mismo es cierto para los criterios establecidos en el caso Bronner,
dade que ninguna de las condiciones se cumplian. Adicionalmente, 2 de-
cision de fa Comisién impuso un grado de interoperabilidad mayor que
el requerido por la Directiva del Consejo 91/250/EEC en relacidn a fa
proteccién legal de programas para computadores'®, siendo el nlcleo
de los argumentos de Microsoft, el hecho que (segdn éste) el grado de
interoperabilidad requerido por fa Comisidn pedria sdlo ser alcanzado si
permitiera que sus rivales “clonaran o reprodujeran sus productos” ”°. Fi-
nalmente, los protocolos de comunicacion que Microsoft tenfa gue com-
partir con las empresas que tenfan un interés en desarrollar y distribuir
sistemas operativos para servidores de trabajo en grupo, se encontraban
protegidos por derechos de propiedad intelectual (patentes, derechos de
autory otros secretos industriales) y eran tecnoldgicamente innovadores.
Microsoft recalcé los importantes esfuerzos que efectud para desarro-
llar estos protocolos, en particular “la gran cantidad de ingenieros” v los
“significativos recursos financieros” que se usaron para su desarrollo y
mejoramiento. La Comisidn, por su parte, argumentd que los protocolos
de comunicacién no eran ni nuevos ni una invencion valiosa y que en
todo caso deberfan gozar de una proteccion mds limitada que las paten-

167 Ibid, para 88.
168 Ibid, para 89.

16% Directiva ¢1/250/EEC de 14 de Mayo de 1991 sobre la proteccién legal de programas com-
putacionales, [1991] Q) L 122/42 {también referida como la Directiva de Software).

170 Caso T-201/04, para 212,
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tes y los derechos de autor, dado que no eran derechos de propiedad
intelectual.'”

La Corte tomd nota que la Comisién habfa usado en este caso el “test
mds estricto” de negativa de licenciar derechos de propiedad intelectual'”?,
asi como también observo que en este caso los secretos industriales de-
berfan ser tratados como equivalentes a “derechos de propiedad intelec-
tual”, sin excluir, en todo caso, la posibilidad que en otras circunstancias
se le pudieran aplicar reglas distintas'”. El asunto principal que debia ser
examinado por tanto era la no-aplicacién por parte de la Comisidn de
las condiciones expresamente utilizadas por las sentencias de los casos
Magill, IMS y Oscar Bronner, y en particular la regla del producto nuevo.

La Comisidn se basé en tres caracteristicas especificas del caso para fun-
damentar su interpretacion de las condiciones de IMS: el hecho que éste
fuera un caso de interoperabilidad, el “poder extraordinario” de Microsoft
para eliminar competencia en el mercado conexo de sisteras operativos
para grupos de trabajo v finalmente que la conducta en cuestién impli-
caba un trastorno del suministro en los niveles superiores'”. La Corte
reafirmo el cardcter acumulativo de estas tres caracteristicas excepcio-
nales de IMS:

“[...] las siguientes circunstancias, en particular, deben ser consideradas
como excepcionales:

- en primer Jugar, la negativa se refiere a un producto o servicio indis-
pensable para la existencia de una actividad particular en un mercado
cercano;

- en segundo lugar, la negativa tiene caracteristicas tales que excluye
cualquier competencia efectiva en el mercado cercano;

- en tercer lugar, la negativa impide la aparicion de un nuevo producto
para el cual existe una potencial demanda por parte de los consumi-
dores.'”

171 Ibid. para 280.
172 lbid, para 284.
173 Ibid, para 289 & 313,
{74 |bid, para 317.
175 Ibid, para 332.
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La Corte usé un lenguaje que implicaba que éstas no eran las Unicas cir-
cunstancias excepcionales en que el ejercicio del derecho exclusivo por
parte del titular del derecho de propiedad intelectual podria llevarlo a
cometer un abuso'”%, aunque de todas formas resaltd que el requisito que
“la negativa impida la aparicion de un nuevo producto para €l cual existe una
demanda por parte del consumidor, sélo se encuentra en la jurisprudencia en
relacion al ejercicio de un derecho de propiedad intelectual” '”. Los derechos
de propiedad intelectual se encuentran por tanto sujetos a un régimen de
derecho de la competencia mds estrictc que los derechos de propiedad
sobre bienes corporales. El articulo 82 de la CE sélo serd aplicable en cir-
cunstancias en que la conducta de la empresa dominante puede afectar la
innovacidn acumulativa o en forma general, el desarrollo tecnoldgico.

La Corte realizé una interpretacion amplia de la condicidn de indispen-
sabilidad dado que considerd suficiente que las “dos etapas distintas de
produccién se encontraban identificadas e interconectadas por el hecho que
el producto aguas arriba era indispensable para el suministro del producto

aguas abgjo”.”®

Adicionalmente, la CP! llevé a cabo una interpretacion amplia del criterio
de eliminacién de la competencia. Rechazd el argumento esgrimido por
Microsoft, en virtud del cual dicha compafiia sostena que la Comisién
debia demostrar que existia una alta probabilidad que la negativa de
licenciar un derecho de propiedad intelectual a un tercero pudiera eli-
minar toda la competencia en ef mercado de los sistemas operativos de
servidores de trabajo en grupo. De acuerdo a la Corte, nc es necesario
demostrar que toda fa competencia en el mercado serd eliminada:

“(L)0 QUE MPORTA, CON EL FIN DE ESTABLECER UNA INFRACCION AL ARTICLLO 82 CE, €5

QUE LA NEGATIVA EN CUESTION TENGA [A APTITUD DE, Q SEA PROBABLE QUE, ELIMINE TODA

LA COMPETENCIA EFECTIVA EN EL MERCADG, DEBE ACLARARSE QUE EL HECHO QUE TODOS

LOS COMPETIDORES DE LA EMPRESA DOMINANTE MANTENGAN UNA PARTICIPACION MARGINAL

EN CIERTOS NICHOS DEL MERCADO NO £5 SUFICIENTE PARA PROBAR LA EXISTENCIA DE DICHA

compeTENCIA™ ' 7°

176 Inid. para 332 {nétese ef uso del término “in particular” cuando la Corte se refiere a dichas
circunstancias excepcionales)

|77 lbid. para 334.
|78 Ibid, para 335.
|79 ibid, para 563 (énfasis agregado).

REVISTA DE DERECHO ECONOMICO 253



En efecto, a aplicacidn de la teoria del leverage por parte de la CPl no
requiere de |a existencia de una posicién dominante, o de la probabilidad
del surgimiento de una posicion dominante de la empresa del mercado
secundario'. La Corte recalc el rdpido v significativo crecimiento de la
participacion de mercado de Microsoft, asf como la marginalizacién de
los productos y posicion de mercado de sus competidores, los cuales
constituyen umbraies mucho més bajos para la intervencidn del derecho
de la competencia que la existencia de una posicién dominante. La posi-
cidn de la Corte pudo haber estado influenciada por los efectos de red
significativos en dicho mercado, los cuales podrian haber hecho irreversi-
ble cualquier inclinacién del mercade a favor de Microsoft.

Sorprendentemente, la CP! también realizé una interpretacidn amplia de
la regla del “producto nuevo” en comparacién a la jurisprudencia anterior,
La Comision adoptd su decisidn un mes antes de la sentencia del T)CE
en el casc de NDC Heafth v no se basé en la regla del “producto nuevo”,
la cual fue confirmada en dicha sentencia como una de las condiciones
para la aplicacién del Articulo 82 a negativas unilaterales de licenciar: Esta
aproximacion fue confirmada por la CPY:

“{t)A CRCUNSTANCIA DE LA APARICION DE UN PRODUCTO NUEVO DE LA FORMA ANALIZADA

EN LOS CASOS MAcitL € IMS HEALTH [ ] NG PUEDE SER EL UNICO PARAMETRO QUE

DETERMINE S UNA NEGATIVA DE LICENCIAR UN DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL TIENE

LA CAPACIDAD DE CAUSAR PERIUICIO A LOS CONSUMIDORES EN EL AMBITO DEL ARTICLLO

82(3). CoMO LO SENALA DICHA NORMA, TAL PERJUICIO PUEDE SURGR DONDE EXISTA UNA

LMITACION NO SGLO DE LA PRODUCCION Q DE LOS MERCADDS, SINO QUE TAMBIEN DEL
DESARROLLG TECNICO"'®!

Fl enfoque en la limitacion de desarrollo técnico en perjuicio de los con-
sumidores amplia el dmbito de aplicacidn del articulo 82 CE en compa-
racion con la interpretacion de la regla del producto nuevo en los casos
Magill e IMS. La Corte no desarrolla un criterio especifico con ef fin de
evaluar el efecto de fa practica en el desarrollo técnico, sino que simple-
mente asume que este seria el caso, para lo que se funda en el hecho que
los sistemas operativos no-Microsoft para servidores de grupos de traba-
jo,eran mejores que los sistemas operativos de Microsoft para servidores

180 Ibid. para 559.
181 lbid, para 447

254




de grupos de trabajo'®, asi como en el supuesto que los competidores
de Microsoft tendran suficientes incentivos para innovar dado que sera
de su interés diferenciar sus productos en relacidn a parémetros que [0s
consumidores consideran importantes. Contrariamente a lo ocurrido en
los casos Magill e IMS'®, la conducta de Microsoft no impidié el surgi-
miento de productos nuevos sino que afectd el proceso competitivo que
hubiera creado dichos productos en el futuro. El énfasis de la Corte en
preservar el proceso competitivo, considerade como indispensable para
mantener la capacidad de los rivales para innovar no es muy distinto al
seguido por la Comisidn en el contexto de mercados de innovacion bajo
el Articulo 81 EC.'8

E! test también es méds amplic que el de equilibrio de los incentivos para
innovar de la Comision en la sentencia del caso Microsoft. Se recuerda
que la Comisidn hize uso de una prueba de equilibrio de los incentivos
para innovar y comparo los incentivos para innovar de los competidores
de Microsoft con los de Microsoft. La CPl no adoptd el test del equilibrio
y explicitamente excluyé de su andlisis - el cual se realizé a la luz de la
regla dei producto nuevo - cualquier consideracion en cuanto al efecto
de la conducta especifica en los incentivos de Microsoft para innovar.
Este es un asunto que la Corte sélo examina en circunstancias en que no
existe una justificacion objetiva, lo cual es el ditimo paso en el andlisis de
competencia, donde tiene pocas posibilidades de tener éxito. La empresa
dominante soportard la “carga inicial de la prueba” en cuanto a que i
se requiriera la entrega de la informacién para la interoperabilidad, esto
tendria un significativo efecto negativo en sus incentivos para innovar.
El onus probandi pasard a fa Comisidn, si la empresa dominante tiene
éxito en presentar justificaciones objetivas. La violacién de derechos de
propiedad intelectual no resufta suficiente para constrtuir una justificacion
objetiva dado que esto serfa inconsistente con la “raison d’etre” de la
excepcion, la cual se reconoce como “a faver de la libre competencia’ si
el demandante establece la existencia de circunstancias excepcionales en
los casos Magill e IMS.

182 Ibid., para 652.
183 Ibid., parz 656 & 658.

184 Commission Notice — Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to tech-
nology transfer agreements, {2004] O C 101/2, para 25.
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La Corte no aceptd igualar los incentivos de Microsoft para innovar con
los de sus competidores v ejercié un control limitado respecto de los
contraargumentos de la Comisidn en cuanto a que los productos de Mi-
crosoft no habrian sido clonados como resultado de la interoperabilidad,
que la interoperabilidad se encontraba extendida en todo el mercado
relevante, que el comportamiento de Microsoft no era distinto a casos
anteriores y que era compatible con la Directiva 91/250, la Corte, sin
embargo, no se hizo cargo adecuadamente del principal argumento de
Microsoft, a saber, que sus incentivos para innovar se verfan afectados
por el deber de proveer una completa interoperabilidad. Al respecto, no
se puede argumentar seriamente que los incentivos para innovar sélo
se ven afectados en circunstancias en que los competidores son capaces
de clonar los productos de fa empresa dominante, ya que de ser asi, se
podria interpretar de la sentencia de la Corte que una empresa domi-
nante no podria argumentar que su deber de entregar licencias afectarfa
sus incentivos para innovar si inicialmente hubiera tenido una politica de
acceso abierto con el fin de colocar sus productes en el mercado, y luego
se negara a proveer interoperabilidad si previera que el mercado podria
inclinarse a su favor. La Corte pudo haber llegado a una conclusion distin-
ta si Microsoft hubiese sido el primero en innovar en este mercado.

Esta interpretacién de la regla del producto nuevo de la CPI puede llevar
a una aplicacion extensiva del artfculo 82 EC, dado que sélo considera
los incentivos para innovar de los rivales de la empresa deminante sin
considerar los de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, una negativa de licen-
ciar siempre hard mds dificl innovar para los competidores, dado que
generalmente tiene el efecto de ponertos en una posicidn de desventaja
en comparacion con la empresa dominante,

El Unico principio que puede limitar una interpretacion excesivamente
amplia de esta regla es el requisito que las desventajas que surjan para el
rival por la negativa de licenciar provoquen dafio a los consumidores. De
hecho, la letra (b) del articulo 82 CE sanciona los abusos que consistan en
“limitar la produccidn, los mercades o el desarrollo téenico en perjuicio de los
consurnidores”. Sin embargo, la interpretacién que ha realizado la Corte
del requisito del perjuicio a los consumidores es ambigua, Ciertamente,
la Corte considera que la posibilidad de eleccidn de los consumidores
se veria afectada si los productos de los competidores de igual o mejor
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calidad no podrian competir en igualdad de condiciones en el mercado.
En otras partes de la sentencia, la Corte parece interpretar; sin embargo,
que para que se cumpla la condicién sl se requiere que se mantenga
un acceso al mercado para los competidores, sin que sea necesario que
el demandante presente prueba que los productos que podrian ser ex-
cluidos del mercado son o probablemente serfan de mejor calidad que
los productos de la empresa dominante. La existencia de posibilidad de
eleccién para los consumidores parece tener igual importancia que man-
tener una rivalidad competitiva en el mercado:

“[...] SE ENCUENTRA AMPLIAMENTE ACEPTADC QUE EL ARTICULO 82 EC NO 50LO

CUBRE PRACTICAS QUE PUDIEREN PERJUDICAR DIRECTAMENTE A LOS CONSUMIDORES

SINO QUE TAMBIEN AQUELLAS QUE INDIRECTAMENTE LOS PERJUDICAN MPIDIENDO

UNA ESTRUCTURA COMPETITIVA EFCIENTE. [...] EN ESTE CASO, MICROSOFT IMPIDIO)

LA EXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA COMPETITIVA EFRICIENTE EN EL MERCADO

DE LOS SISTEMAS OPERATVOS DE GRUPOS DE TRABAJO AL ADQUIRIR UNA PARTE

CONSIDERABLE DEL MERCADO '

Esto ilustra el riesgo de una interpretacidn demasiado extensiva del re-
quisito de darfio al consumidor para la aplicacidn del Articulo 82 EC,
luego de la sentencia de la CPI.

5.4. Observaciones finales: la necesidad de aplicar un
marco completo de la “teoria decisoria”

Resulta claro que la jurisprudencia ha desarrollado mltiples estandares
con el fin de enfrentar el uso anticompetitivo de los derechos de propie-
dad intelectual. Alin cuando han hecho usc de la retdrica de los “derechos
de propiedad”, las autoridades de competencia y los tribunales no aplican
la doctrina de las instalaciones esenciales y consideran la necesidad de
proteger la innovacién. Los estdndares usados, sin embargo, son comple-
jos, se ajustan a hechos especificos y son una fuente de incertidumbre
para las empresas. La necesidad de un enfoque global es destacado por
Ahiborn, Evans y Padilla, quienes sugieren un “marco error-costo”, estruc-
turado en dos fases. Primero, la teoria econdmica v la prueba serdn usadas
para “evaluar los costos y la probabilidad de errores resultantes al condenar
prdcticas empresariales que incrementan el bienestar o condonar aquellas
que lo reducen”, en una segunda fase, “una norma legal que minimiza el

(85 Ibid, para 664.

REVISTA DE DERECHO ECONOMICO 257



costo esperado de intervencion considerando la posibilidad de un error legal”
serd “elegida de un espectro de estdndares que pueden ir desde la legalidad
per se a la flegalidad per se, incluyendo la regla de la razén”. Los autores
parten del supuesto que “lo que importa es el impacto de forzar el acceso
a los incentivos para innovar y no la naturaleza de los derechos de propiedad
en juego”. Lo que resulta aplicable a los derechos de propiedad intelec-
tual también deberia ser aplicable a otros derechos de propiedad dado
que ambos son “el resultado de inversiones previas o del hecho de haber
asumido riesgos”.

Esta postura inicial puede ser criticada dado que no siempre es cierto
que los derechos de propiedad intelectual son el resultado de inversiones
importantes o de haber asumido riesgos. Adicionalmente, esta aproxima-
cién no considera los distintos grados anteriores de inversion ni los ries-
gos asumidos, un esfuerzo de invencién insignificante serd considerado en
la misma forma que uno importante. La suposicién de los autores puede
ser explicada por el hecho que tratan de evitar las dificuttades de equili-
brar los incentivos para innovar con los efectos anticompetitivos, lo cual,
consideran, es una “tareg extremadamente compleja” para los tribunales'®,
Sin embargo, no existe una razon valida en adoptar un supuesto tan ex-
tremo, si se considera que los tribunales tiene la capacidad de realizar un
andlisis de equilibrio bastante complejo y considerar eficiencias dindmicas
al aplicar el articulo 81§3 CE, no existe razén para pensar que no serfan
capaces de realizar un andlisis similar al apticar el articulo 82 CE.

Basados en su primera suposicién, los autores argumentan que “el estdn-
dar legal optimo para el andlisis de negativas de licenciar Pl por parte de
empresas dominantes es el de una regla de legalidad per se modificada,
en la cual el licenciar obligatoriamente sélo se requiere bajo circunstan-
cias excepcionales”'¥’. Este sdlo es el caso en que la obligatoriedad de
licenciar muy probablemente resultarfa en un incremento del bienestar
econdmico en el largo plazo'®, Sin embargo, el estindar propuesto es en
realidad una regla de legalidad per se, dado que los autores agregan que
“no existe una forma practica de restringir el licenciamiento obligatorio

186 Ibid,at I143-1144.
187 Ibid, at | 144,
188 Ibid.
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a aquellas situaciones en que necesariamente mejoraria el bienestar de
los consumidores en el largo plazo'®. Esta conclusion parte de otra su-
posicidn que también puede ser criticada, segin Ahlborn, Evans v Padilla,
la existencia de la obligacion de licenciar necesariamente reducird el in-
centivo ex ante para el titular de la Pl de asumir el riesgo de invertir en
productos nuevos'™, sin embargo, esta hipdtesis no siempre se mantiene.
El aumento de competencia en el mercado secundario ejercerd presion
en el titular de la P! para innovar, dado que ésta serd la Unica forma en
que mantendra su ventaja competitiva en contra de sus competidores.
El desincentivo creado por la obligacion de licenciar puede efectivamen-
te existir, pero también es importante considerar que el titular de la Pl
tendrd de todas formas la ventaja de ser el primero dado que no serd
probablemente por un considerable periodo de tiempo que sus rivales
podrian competir en términos similares. Ahlborn, Evans y Padilla usan el
“marco costo-error” para el andlisis del derecho de la competencia, pero
no asi para el andlisis de derechos de propiedad intelectual, los que consi-
deran son el resultado de meritorias inversiones y de haber asumido ries-
gos. Este doble estdndar, sin embarge, no resufta justificable. Irénicamente,
este enfoque asume que teorias de andlisis de decisidn pueden ser Utiles
para analizar casos de competencia, siendo que estos son, en esencia, un
derecho creado por el juez en procesos adversariales'”!, pero es (til para
analizar casos de propiedad intelectual, los cuales son ctorgados por un
drgano regulador y por tanto es mas probable que se encuentren ex-
puestos a errores de juicio. De hecho, la proteccidn de la Pl ha aumenta-
do considerablemente en los ditimos 20 afios fruto de Ia transformacidn
de las estructuras econdmicas y el foco en la competitividad'®. Incluso
invenciones triviales pueden beneficiarse de la proteccién de Pl Resulta
mds probable que ocurran errores tipo | (sobre-expansién de derechos
de PI) que errores tipo Il (proteccién insuficiente de PI).

189 Ibid.
190 Ibid.

191 De acuerdo a la teorfa de la eficiencia del derecho camin: R Pesner, Economic Analysis of
Law 6th edn (New York, Aspen, 2003), 25-27.

192 C.May & SK Sell, Intellectual Property Rights — A Critical History (Lynne Rienner Pub, 2006),
[43.
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La proteccion de la propiedad intelectual se realiza en forma retrospec-
tiva. La revisién de la solicitud de patente se enfoca en la existencia de
obras pasadas ¥ no se realiza una valoracién de la existencia de posibles
sustitutos o de competencia potencial. El problema resulta particular
mente agudo en industrias emergentes en que obras antiguas son dificiles
de encontrar dado que se encuentran diseminadas en revistas cientfficas
o en la forma de know-how informal, lo que redunda en que el examen
del funcionario del registro de patentes pueda ser inexacto.'” Al limitar
los efectos negativos de los errores tipo |, provocados por una proteccién
amplia del derecho de propiedad intelectual, la legislacién de libre com-
petencia es un complemento necesario de la legislacion de propiedad
intelectual.

En conclusidn, la intervencidn del derecho de la competencia se justifica
si el derecho de Pl ha fallado en garantizar el nivel de innovacién en el
mercado. Esto es lo que ocurnid en el caso Magill. Los derechos de pro-
piedad intelectual fueron otorgados para datos muy simples sin constatar
que se hubiese realizado ningdn esfuerzo de innovacidn. La Directiva de la
Comunidad Eurcpea de Proteccién Legal de Bases de Datos, que provee
altos niveles de proteccién a las bases de datos, puede también ilustrar
los efectos colaterales de una proteccién de propiedad intelectual des-
cuidada en cuanto a la necesidad de proteger la competencia en los mer-
cados.”™ La directiva fue adoptada luego de efectuarse un intenso lobby
por parte de las empresas de bases de datos y es un compromiso entre
la menor proteccidn de derechos de autor que existia en algunos paises
europeos (Reinc Unido, Irlanda) vy el estdndar mds alto de proteccidn
otorgado por otros Estados Miembros (Francia). La directiva establecid
un marco legal en el cual se daba un alto nivel de proteccién de derechos
de autor a bases de dato “originales”, las que “sea por la seleccién o por
la forma de ordenarse sus contenidos constituyen la creacidn intelectual
del propio autor”'® y una nueva forma de proteccién "sui generis” a ba-
ses de datos no originales si el “creador” de la base de datos mostraba
“que habfa existido una inversidn sustancial cualitativa y/o cuantitativa en

193 A Jaffe & . Lerner, Innovation and its Discontents (Princeton Uriv, Press, 2004) at 145-149,
194 Directiva scbre la preteccidn legal de bases de datos 94/9/EC Q) L 77/20 [1996].
195 Art. 3 (1) de la Directiva 96/9/6C
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la obtencidn, verificacion o presentacidn de los contenidos” de la base
de datos.”

La Directiva protege una compilacidn simple de informacidn bdsica pre-
viamente existente, que resulte de algun tipo de inversién. El objetivo
de esta forma de proteccion de P! no es por tanto proteger la innova-
cion sino proteger las inversiones de los “creadores” de base de datos
del “comportamiento parasitario” de los free riders.””’ La proteccion “sui
generis” otorgada tiene el potencial de producir importantes efectos an-
ticompetitivos. Contrariamente a la forma de proteccion de derechos de
autor, que distingue entre la idea, que se queda en el dominio publico, y la
expresion de la idea, que se encuentra protegida, la Directiva de base de
datos entrega la posibilidad de excluir la re-utilizacidn de datos por otros.
Esto es particularmente riesgoso para la competencia, “en casos en que
una base de datos es la dnica fuente posible para obtener la informacidn que
ahf se encuentrg, tales como directorios telefdnicos, istados de programacicn
de televisién o calendarios de eventos deportivos™ y puede resultar en un
“monopolio absoluto de informacidn aguas abajo en la informacion derivada
de productos v servicios™'*,

Como respuesta a dicho riesgo, el articulo 16 de la Directiva requirid
de la Comisién que emitiera un informe examinando si la peticidn del
derecho sui generis “ha llevado a un abuso de posicién dominante u otra
interferencia a la flibre competencia que justificaria que se tomen medidas
apropiadas, incluyendo el establecimiento de acuerdos no voluntarios de Ii-
cencia”, De hecho, mientras la primera propuesta de la Directiva de Bases
de Datos contemplaba la posibilidad de licencias obligatorias con el fin
de limitar fos riesgos de efectos anti-competitivos, esto fue eliminado en
la versién final, la cual limitd el derecho del “creador” de la base de datos
sélo en circunstancias excepcionales.'” Esta es probablemente la razén

196 Art. 7 (1) de la Directiva $&/9/EC.

|97 Primera evaluacidn de la Directiva 96/9 en relacidn a la proteccidn de bases de datos, Di-
ciembre 2005, 9.

198 PB. Hugenhotz, Abuse of Database Right: Sole-Source Information Banks under the EJ Da-
tabase Directive, in F Léveque & M. Shelanski (ed.) Antitrust, Patents and Copyright - EU and
US Perspectives supra n 121, 203.

199 Proposal for a Council Directive on the Legal Protection of Databases, COM (52) 24 finai, Q)
C 156/4 [1992] art. 8(1) and (2).
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por la cual el considerando 47 de la Directiva sefiala que aquella tiene
vaiidez sin perjuicic de la aplicacion de las normas de competencia de
la Comunidad o de los paises miembros, posibilitando la limitacidn por
medio del derecho de la competencia de los derechos de los “creadores”
de las bases de datos. La aplicacién del derecho de la competencia puede
ser gatillada, por tanto, por la falla de la Directiva de base de datos de
regular adecuadamente fa proteccion de la innovacidn acumulativa y de
la competencia.

Los tribunales nacionales y el T)CE han interpretado el requisito de “inver-
sién sustancial cuantitativa” de la Directiva en forma restrictiva con el fin
de evitar el surgimiento de efectos anticompetitivos®®. De hecho, el TJCE
redujo el dambrto de proteccidn al rehusarse explicitamente a adoptar la
doctrina “spin of ", desarrollada por algunos tribunales holandeses, lo cual
hacia posible proveer proteccion sui generis para bases de datos genera-
das como “productos derivados” de las actividades principales del “crea-
dor” de la Base de Datos en la cual éste tiene un monopolio de facto (por
ejemplo, listados de programacion de televisién, horarios de trenes, etc.),
siendo esta la situacidn que surgid en el caso Magill™®', EIT|CE distinguid
entre crear y obtener informacidn con el fin de armar los contenidos de
una base de datos®® también considerd que la actividad de crear mate-
riales que son los contenidos de la base de datos no constituye inversidn
sustancial en el sentido establecido en la directiva y por tanto una base

200 Casc C-46/02 Fixtures Marketing Ltd.V. Oy Veikkaus Ab [2004] ECR I-10365; caso C-203/02
The British Horseracing Board Ltd and Others v. William Hill Organisation Ltd [2004] ECR
I-10415; caso C-338/02 Fixtures Marketing Limtted v. AB Svenska Spel [2004] ECR I-104%7;
case C-444/02 Fistures Marketing Ltd v. Organismos Prognostiken Agonon Podosfaircu AE
- QOPAP [2004] ECR I-10549. Para un andlisis de decisions de tribunales nacionales, ver First
Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases [2005], 1 1.

M] Davison and PB Mugenholtz, Football Fixtures, Horseraces and Spin Offs: The EC] De-
mesticates the Database Right [2005] European Intellectual Property Review | 13; Derclaye,
E'The Court of Justice Interprets the Database Sui Generis Right for the First Time' [2005]
European Law Review 420.

202 Casoc C-46/02 Fixtures Marketing Ltd. V. Oy Veikkaus Ab supra at para. 34 (“the expression
investment in [...] the obtaining [...] of the contenits’ of a database must [...] be understoed
1o refer to the resources used to seek cut existing iIndependent materials and collect them
in the database, and not to the resources used for the creation as such of independent ma-
terials”).

20
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de datos de sdlo una fuente no se encuentra protegida por los derechos
sui generis®®,

Al adoptar una interpretacién restrictiva del dmbito de aplicacidn de la
Directiva, la Corte ha evitado que las bases de datos de una sola fuente
se beneficien de la proteccidn sui generis y que, como resultado, los
“creadores” de bases de datos puedan abusar de su posicién de dominio
en relacién a la informacién por ellos creada. El reciente informe de eva-
luacidn de la Directiva de Bases de Datos también considera el riesge
de posibles efectos anticompetitivos y examina diferentes opciones, que
varian desde la simple derogacién de la directiva hasta el mantenimien-
to del status quo. Mientras la Comisién toma nota del “apego” de la
industria de bases de datos de la CE a la proteccion sui generis para las
compilaciones de facto, y su “resistencia considerable” a cualquier refor-
ma {una muestra del cardcter de “grupo de interés-especifico” de esta
legislacién), también enfatiza la débil evidencia empirica para sustentar un
sistema de proteccién de este tipo™, Es interesante hacer presente que
Estados Unidos optd por un sistema de responsabilidad y no peor uno de
derechos de propiedad para proteger las inversiones de los “creadores”
de bases de datos™™. El enfoque de EE.UU, se basa en principios de com-
petencia desleal que protegen al “creador” de la base de datos en contra
de apropiaciones indebidas, sdlo, si como resultado, existird un dafio al
mercado. %

El alcance limitado de la proteccidn de los derechos de propiedad in-
telectual hace posible la consideracidn ex ante (antes de otorgarse el
derecho de Pl) de los efectos de los derechos de Pl en la competencia

203 Caso C-203/02 The British Horseracing Board Ltd and Others v, William Hill Organisation
Ltd supra nota al pie 8, at para. 35: M. |. Davison & PB. Hugenholtz, Football Fixtures, Hor-
seraces and Spin Offs; The EC) Domesticates the Database Right (2005) ELRR. 113-1 1§ E
Derclaye, The Court of Justice Internrets the database Sui Generis Right for the First Time
(2005) F.L.Rev. 420-430.

204 First Evaluation of Directive 96/%/EC on the legal protection of databases, supra at 5.

205 La Corte Suprema en Feist Publications v. Rural Telephone Service Company, 499 U.S. 340
(1991) se nego a aceptar que informacion contenida en un directorio telefonico pudiese
estar protegido por derechos de copyright. Una base de datos solo puede tener copyright si
esta posee un “grado minimo de creatividad'”.

206 G Westkamp, Protecting daiabases under US and European Law: methodical approaches to
the protection of investments between unfair competition and intellectual property concepts
(2003) International Review of industrial Property and Copyright Law 772-803.

REVISTA DE DERECHO ECONOMICO 263



y constituye, asi, una opcidn factible para alcanzar un equilibrio adecua-
do entre el derecho de la competencia y la proteccién de la propiedad
intelectual

La reciente propuesta de la Comision Europea para modificar la Direc-
tiva 38/71/CE relacionada a la proteccién legal de disefios ilustra la re-
lacion dialéctica entre el dmbito de aplicacién de los derechos de PI'y
el derecho de la competencia®, Al no permitir a los Estados Miembros
incorporar la opcién de otorgar proteccidn a los disefios de repuestos de
productos complejos, como los vehiculos motorizados, la Comisidn bus-
ca evitar que surjan monopolios en el mercado secundario de repuestes
para los cuales “no existe una alternativa prdctica™®. La propuesta codifica
la jurisprudencia del TJCE que surge de las sentencias de Renault y Vol-
vot'%, cuyo efecto pudo haberse visto restringido por la generalizacién de
la “regla del producto nueve™ a todas las negativas de licenciar derechos de
Pi, siguiendo la sentencia del TJCE en el caso IMS/NDC que fuera emitida
algunos meses antes?!",

Sin embargo, limitar el dmbito de aplicacién de los derechos de Pl no
siempre resulta sencillo, especialmente porque esto requeriria la armo-
nizacion de fa normativa de propiedad intelectual en los distintos pafses
y la creacion de un sistema unificado para la proteccidn de la propiedad
intelectual. Una opcidn mds viable serfa “internalizar” las preccupaciones
del derecho de la competencia en relacidn a los derechos de propiedad

207 Fl ajuste de la duracién de la proteccidn de la Pl es otra opcidn, Ver, L Kaplow, The Patent—
Antitrust Intersection: A Reappraisal {1984) 97 Harvard Law Review 1813, 1840 ('setting
the patent life and determining patent-antitrust doctrine are interdependent endeavours;, in
other words, the system of equations that defines the optimization process must be solved
simultaneously’ and at 1841: 'the ideal institutional arrangement would invalve a single entity
with controf over both policy instruments’). However, this is unlikely to happen as the dura-
tion of the IP protection is usually determined by international treaties, which is impassible or
extremely difficult to amend.

208 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive
98/71/EC on the legal protection of designs, COM(2004) 582 final.

209 Ibid, 9.
210 Ver supran 135.

211 Sobre este punto ver las criticas de ). Strauss, Design Protection for Spare Parts Gone in
Europe? Proposed Changes to the EC Directive: The Commission's Mandate and its Doubtiul
Execution (2005) European Intellectual Property Review 391, 3946,
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intelectual mediante el desarrollo de “factores internos de equilibrio en fa
normativa de propiedad intelectual”?

6. LA INCORPORACION DE LAS PREOCUPACIONES
DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN EL
DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El derecho de propiedad intelectual ha desarrollado sus propios meca-
nismos para limitar la explotacién abusiva de los derechos de propiedad
intelectual. Examinaré el tema de las patentes dado que éstas son el
derecho de Pl mds fuerte en el sentido que otorgan la posibilidad al
propietario de la Pl de excluir a otros de su uso. Las normas de derecho
de autor o copyright sélo otorgan una proteccidn en refacién a la copia
(duplicacién, adaptacién, distribucidn o representacién pdblica) y estdn
sujetas a importantes excepciones, tales como la doctrina del uso justo.
Las recreaciones “involuntarias” de trabajos protegidos por derecho de
autor no pueden ser objeto de acciones. Las infracciones “involuntarias”
a los derechos de patentes, por el contrario si lo son susceptibles de ser
objeto de acciones?. En forma general, las patentes conllevan un dere-
cho de exclusién mds fuerte, mientras que el derecho de autor puede ser
considerado como un régimen de administracién.”'*

Los derechos del propietario de la patente se ven restringidos por dife-
rentes vias una vez que han sido otorgados?”. De acuerdo a la doctrina
del agotamiento, los derechos del propietaric de la patente se “agotan”
luego de realizarse la primera venta de éstos o desde que éste otorga
su consentimiento, limitando por tanto los derechos del propietario de la
patente. Esta doctrina, sin embargo, se refiere a la libre circulacion de los
bienes cubiertos por la patente ¥ no resuelve el asunto principal cubierto

212 |.Ranhasto, supran 17,64
213 Fara un andlisis economico de esta diferencia ver W, Landes & R. Posner; supra 83, 85-88.

214 H.E.Smith, Intellectual Property as Property: Delineating Entitlements in information, {2007)
116 Yale L) 1742, 1799-1814 (with regard to the definition of rights, the existence of com-
pulsory licenses or exceptions as well as the range of theories of justification for granting IP
rights). bid., 1814 (“rewards for invention or encouragement for creation have been invoked
in both areas, but prospects for development and commercialization-based theories are
largely limited to patent law"). '

215 La duracion del derecho de la patente es obviamente un limite impartante, que no exami-
nare,
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por este trabajo, la posibilidad de! titular de la patente de bloquear la
innovacion acumulativa,

La doctrina inversa de los equivalentes en la normativa de patentes de
los EEUU. podria proteger la innovacién acumulativa y prevenir la ex-
tensién injustificada de demandas de patentes mds alld de un dmbito de
aplicacién razonable de la invencion del propietario de la patente?¢. Esta
doctrina es un instrumento para conciliar los intereses de dos grupos
conflictivos de derechos de propiedad: el derecho de propiedad del in-
ventor criginario con el derecho de propiedad de un sujeto que mejora
el invento. Un sujeto que mejora el invento en forma acumulativa puede
tener propiedad sobre una patente de mejoramiento, fa que resulta indtil
de usar por parte de los innovadores subsecuentes sin infringir la patente
del inventor original. El inventor original no puede, por su parte, hacer uso
del mejoramiento sin infringir los derechos del nuevo innovador, creando
por tanto la existencia de patentes que se bloquean. La doctrina inversa
de los equivalentes entra en juego cuando, la innovacidn que mejora la in-
vencidn original, agrega un considerable valor a la invencién original, per-
mitiendo al inventor original extraer la mayor parte del valor creado por
la innovacién acumulativa (y evitar situaciones de estancamiento)?'’. Esta
doctrina provee una alternativa (til ante la ausencia de una posibilidad
formal de licenciamiento obligatorio en la normativa estadounidense.

La existencia de licenciamiento obligatorio hace innecesaria la existencia
de una doctrina de este tipo en Europa. De hecho, de acuerdo al articuio
49 de la Ley de Patentes de 1977, una vez otorgada una patente en el
Reino Unido, el Contralor tiene el poder de otorgar licencias forzosas por
una serie de motivos, dependiendo si el titular de la patente se encuentra
domiciliado en un pais que sea miembro de la OMC. En efecto, el arti-
culo 31 del acuerdo TRIPS limita el nimero de razones que pueden ser
utilizados como base para licencias forzosas. Uno de los fundamentos es
“que por restricciones irrazonables en licenciar una patente, la explotacién de
otra invencién patentada, técnica y econémicamente importante, o activida-
des comerciales o industriales en el Reino Unido se encuentran injustamente

216 Westinghouse v. Boyden Power Brake Co, 170 US. 537; Graver Tank, 339 US. 605, 608-609.
217 RP Merges & ) F. Duffy, supra n 6,997-1001.
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perjudicadas™®. Bl Contralor tiene el poder discrecional de otorgar licen-
cias obligatorias y normalmente equilibrard una serie de consideraciones,
tales como la naturaleza de la invencidn, ‘el tiempo que haya transcurrido
desde su otorgamiento”, 0 “la capacidad del solicitante de trabajar la li-
cencia a favor del publico y hacerse cargo de los riesgos™'. Sin embargo,
los altos costos de las licencias obligatorias™ y el efecto de desincentivar
las inversiones en investigacién y desarrollo, pueden explicar porqué este
instrumento es sélo usado de forma muy esporadica.

Tanto la doctrina inversa de los equivalentes como el licenciamiento obli-
gatorio proveen limites al ejercicio del derecho exclusivo por el titular del
derecho de Pl con el fin de proteger la innovacién acumulativa. Sin perjui-
cio de lo anterior, estas restricciones no se hacen cargo de problematicas
puras del derecho de la competencia, como et apalancamiento del poder
monopdlico entregado por el derecho exclusive a un mercade conexo
o el uso estratégico del derecho de Pl para incrementar los costos de los
competidores en perjuicio de los consumidores. La doctrina del uso inde-
bido de una patente si se refiere a estas preocupaciones en particular.

La doctrina def uso indebido de una patente constituye una defensa a ac-
ciones destinadas a infringir patentes, en la cual la defensa argumenta que
el propietario de la patente intenta extender el dmbito de aplicacién de
ésta o infringe el derecho de la competencia®'. Esta doctrina fue creada
con el fin de evitar el apalancamiento por parte de los titulares de pa-
tentes, esto es, la extension de su poder monopdlico desde el mercado
cubierto por la patente a otro mercado que previamente era anticom-
petitivo. Esto cubre principalmente dos tipes de précticas: précticas de
ventas atadas “que condicionan la licencia de una patente a la compra
de un producto sin patente” y “afirmaciones por parte de titulares de
patentes que la venta de un producto sin patente constituye una infrac-

218 W. Cornish & D. Llewelyn Intellectuat Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied
Rights (Sweet & Maxwell, 2003),292.

219 Ibidem, 292,

220 El Contralor debe decidir en relacién a los términos y monto del royalty de la licencia otor-
gada.

221 En relacién a la doctrina del mal uso de las patentes ver, ABA Section of Antitrust law, Intel-
lectual property Misuse: Licensing and Litigation (2000).
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cién contributiva™* En el caso Morton Salt Co.V. G.S. Suppinger, la Corte
Suprema de los EE.UU. se negd a hacer aplicable una patente dado que
el propietario de la patente estaba haciendo uso de su “monopolio de pa-
tente” (si¢) para restringir la competencia en el marketing de articulos no
patentados para ser usados con las mdquinas patentadas, extendiendo asi
su “monapolio” a un mercado no cubierto por su derecho de patente®,
Esta doctrina luego fue extendida a una serie de prdcticas comerciales
como ventas atadas, fijacién de precios minimos de reventa y clausulas de
no-competencia, sin embargo no cubre negativas unilaterales de contra-
tar?!, La Ley de Patentes de 1952 fue reformada en el afio 1988 con el
fin de modificar la jurisprudencia de Morton Sait eliminando la prohibi-
cién per se de patentes atadas cuando el titular de la patente no cuenta
con poder de mercado. Jurisprudencia posterior refacioné el andlisis de
contratos atados en el dmbito del mal uso de patentes con estandares de
derecho de Ia libre competencia?®

La evolucién de la doctrina uso indebido de patentes hacia estdndares de
derecho de la libre competencia es un buen ejemplo de la relacion dia-
léctica que debiese existir entre estas dos disciplinas, pero también realza
la ventaja comparativa de los estdndares de la economia y del derecho
de ia libre competencia en la valoracién de los efectos anticompetitivos
de précticas comerciales. La doctrina original del uso indebido de paten-
tes fue en realidad una creacién de la Corte Suprema de los EEUU, ¥
mientras sus fundamentos estuvieron en armonia con la aplicacién del
derecho de la competencia de los afios 1950 y 1960, la doctrina se ex-
pandid. Sin perjuicio de lo anterior, cuando el nuevo enfoque econdmico
de la Universidad de Chicago cuestiond la teoria del apalancamiento en

222 RPMerges & | F Duffy supra n 6,at 1350.
223 Morton Salt Co. v. G5, Suppinger Co,, 314 U5.488,491-492 (1942)

224 Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co,, 448 US. 176 (1980).Ver también, Section 27| (d) of
the Patent Act, which were added by the Patent Misuse Reform in 1988 and which provide
that "no patent owner otherwise entitled to relied for infringement or contributory infrin-
gement of a patent shall be denied relied or deemed guilty of misuse or illegal extension of
the patent right by reason of his having [...] (4) refused to license or use any rights to the
patent’. ,

225 Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Co., 133 F3d 860, 869 (Fed. Cir. 1997); C.R. Bard, Inc.v.M3
Sys. Inc., 157 F.3d 1340, 1372 (Fed. Cir. 1998); US. Philips Corp. v. International Trade Com-
mission, 424 F3d }179 (Fed. Cir. 2005); linois Tool Works v. Independent Ink, 126 S.Ct 1281
(2006).
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que la doctrina del mal uso de patentes se encontraba ampliamente ba-
sada, ésta entrd en un largo periodo de agonfa y eventualmente perdio
su autonomia del derecho de la competencia. Al agregar como requisito
al poder de mercado, la reforma de 1988 marcé un punto de inflexidn,
sin perjuicio de lo cual la doctrina no pudo mantener su autonomia. De
hecho, finaimente, los tribunales volvieron a los estandares normales del
derecho de la competencia

Las propuestas del informe de la Federal Trade Commission (FTC) de
introducir principios de competencia en la normativa de patentes cons-
tituyen otro ejemplo del esfuerzo del derecho de Pl de ajustarse a los
estdndares del derecho de la competencia. El informe de la FTC realiza
una serie de propuestas en relacion a las reformas necesarias para el
sistema de patentes. Dos de ellas son particularmente interesantes para
este trabajo: la posibilidad que la Oficina de Patentes “considere el posible
dafo a la competencia junto con otros posibles costos y beneficios, antes de
ampliar el dmbito del objeto patentable” y la necesidad de “considerar de
manera mds amplia fos conocimientos econdmicos y los objetivos de fa poli-
tica de competencia al tomar decisiones de otorgamiento de patentes por la
via de incrementar la comunicacidn entre las oficinas de patentes y marcas,
y las agencias de competencia”*,

Estas recomendaciones insisten en la importancia de las relaciones trans-
disciplinarias entre el dereche de Pl y el derecho de la competencia®,
e ilustran el hecho que la propiedad intelectual y el derecho de la com-
petencia se encuentran en el proceso de ser una disciplina dnica™, La
Comisién de Modernizacién del Derecho de la Competencia (Antitrust
Modernization Commission), una cormision bipartita creada para analizar
reformas al derecho de la competencia, también ha sugeride que el Con-
greso “considere seriamente” las recomendaciones del Informe de la FTC
y que “los tribunales y las oficinas de patentes y marcas deberian evitar una

226 FTC Report, Recommendations ¢ and 10.

227 Ver también, W, Kovacic, Competition Policy and Intellectual Property: Redifining the Role
of Competition Agencies, in F. Lévéque & H. Shelanski (ed.} Antitrust, Patents and Copyright
— EU and US Perspectives, supra n |21, 1.

228 W K Tom & JA. Newberg, Antitrust and Intellectual Property: From Separate Spheres to
Unified Field (1997) 66 Antitrust Law journal 167.
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aplicacién demasiado laxa del estdndar de la obviedad que permite patentes
en asuntos obvios y por tanto dafia la competencia e innovacion”*

La retorica de los “derechas de propiedad” puede impedir artificialmente
dicha tendencia. El propietarismo (y 12 posible pendiente resbaladiza ha-
cia el concepto de derechos subjetivos) puede hacer dificil infundir en la
propiedad intelectual un grado de instrumentalismo.2* Una aproximacién
instrumental tiene la ventaja que evita el error de considerar a los dere-
chos de Pl como monopolios o segin Drahos lo sefiala, como “monopo-
lios de privilegio” ?' La terminologfa de “monopolio de privilegio” no evita
el problema de considerar automdticamente que un derecho exclusivo
es igual a un monopolio. Drahos usa el concepto “monepolio” porque tie-
ne una connotacion negativa y por tanto le da mayor fuerza a su posicién
en relacion a la necesidad de imponer obligaciones a los propietarios de
derechos de PI. El término privilegio es usado por la misma razén.

Sin perjuicio de lo anterior, la definicién de Drahos de los derechos de
Pl como “monopolios de privilegios”, de la cual emanan correspondien-
tes obligaciones no evita una inconsistencia interna: jcomo es posible
argumentar que algo es aun un “privilegio” si al mismo tiempo genera
obligaciones? ;Cudndo deja un privilegio de ser tal por estar cargado de
obligaciones? L.a definicidn de Drahos también relaciona la existencia de
obligaciones al concepto de monopolio de privilegio y asume que aque-
llas son constantes. Si una persona se beneficia del mismo privilegio que
otra, ambas deben cargar con las mismas obligaciones, sin embargo, esto
no siempre es cierto. Las obligaciones impuestas a los titulares de la pa-
tente varian. Un titular de patente que no ostenta una posicién deminan-
te en el mercado relevante no tiene las mismas obligaciones que un pro-
pietario de patente que sf tiene dicha posicién dominante y decide iniciar
una préctica de venta atada. La naturaleza de “monopolia de privilegio” de
los propietarics de ambas patentes es sin embargo la misma. Parece por
tanto necesario buscar otro concepto, que sea lo suficientemente flexible
como para tomar en cuenta distintas situaciones. El concepto de regula-
cidn evita la connotacidn negativa del término “monopolio de privilegio™ y

225 Antitrust Modernization Commission, Report and Recommendations, April 2007, 123.

230 Para una definicién del concepto, ver P Drahos, A Philosophy of Intellectual Property (Dart-
mouth, 1996),214.

231 Ibid, 223-224,
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es lo suficientemente flexible como para facilitar la interaccion entre el
derecho de Pl y el derecho de la competencia. La préxima seccion ex-
ploraré la idea de fa Pl como una forma de regulacidn y las implicancias
en la relacion Pl-derecho de la competencia.

7. LA Pl COMO UNA FORMA DE REGULACION

No existe la necesidad de desarrollar una gran teoria en relacién al equi-
libric perfecto entre la propiedad intelectual y el derecho de la compe-
tencia. Esta es una tarea para los tribunales y, en mi opinién, serfa errado
definir a priori un punto de equilibrio abstracto, el cual deberia de todas
formas ser alcanzado. De hecho, mi objetivo no es cuestionar la forma en
que cada discipling’se enmarca dentro de su propia institucionalidad, sino
proponer que se establezca una relacion dialéctica permanente entre
ambas. Mi andlisis no tiene la ambicidn de conceptualizar en general a los
derechos de Pl como una forma de regulacidn sino que encontrar una
terminologia adecuada dentro del marco en que el derecho de la com-
petencia trata a la Pl. Compararé las implicancias prdcticas del término
“regulacion” en la relacién Pl-libre competencia con las de la retorica de
los “derechos de ‘propiedad” y concluiré que la terminologia “regulacion”
es mds adecuada para constituir una relacion dialéctica entre el derecho
de la competencia y la propiedad intelectual. Esto no niega en todo caso
que abogados dedicados al derecho de Pl puedan considerar que en
otras circunstancias la terminologfa de derechos de propiedad es mas
adecuada.

7.1 La teoria regulatoria de la propiedad intelectual

La idea no es nueva, en su opinién concurrente en Picard v. United Aircraft
Corp,. 1942, el Juez Frank analiz las patentes como “concesiones publicas,
otorgadas por el gobierno, actuando en nombre del publico”* Respaldar la
postura que las patentes eran monopolios era para él, sin embargo, un
“andlisis superficial”, dado que las patentes podian ser un estimulo a la
competencia y ofrecer la oportunidad a pequefias empresas de compe-
tir con importantes sociedades, asi como atraer inversionistas. Como lo
sefala el Juez Frank,

232 Picard v. United Aircraft Corp,, 128 F2d 632, 645 (2nd Cir 1942), Judge Frank (concurring
opinion)
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“LA AMENAZA DE MONOPOLIOS DE PATENTES EN LAS MANOS DE DESCONGCIDOS PUEDE CREAR
UNA SUERTE DE COMPETENCIA — AL ESTLO DE DAvD CONTRA GOLIAT- QUE REDUCE LA
INERCIA DE ALGUNAS AGRUPACIONES INDUSTRIALES QUE DE OTRA FORMA PUEDEN TORNARSE
rLojas" .

El problema, por tanto,"no es si deban existir monopolios sino, qué mo-
nopolios deberfan existir,y si es que debieran estar regulados y cuanto®.
Si fas patentes son miradas como “concesiones publicas”,
"ES POR TANTO APROPIADO PREGUNTARSE §I AL TITULAR DE DICHA CONCESION
PUBLICA DEBE PERMITIRSELE, SIN CONTROL GUBERNAMENTAL ALGUNO, DECIDIR QUE
NINGUN USO PUBLICO DEBE HACERSE DE LA CONCESION MIENTRAS ESTA EXISTA O

SOLO EL USO PUBLICO QUE EL TITULAR DE LA CONCESION DECIDA, EN SU MAS INTIW}
Y NC REGULADA DISCRECION, Y A LOS PRECIOS QUE ESTE DETERMINE. NO LE DAMOCS

DICHA DISCRECIONALIDAD AL TITULAR DE UNA CONCESION DE TRANSPORTE PUBLICO
C DE DISTRIBUCION ELECTRICA’ 2, |

Aunque existen diferencias entre las concesiones publicas de re!p y las
concesiones pUblicas para efectos de innovar, el paralelismo dibujado por
el Juez Frank es particularmente (il dado que provee de una teoria
flexible compatible con las raices histdricas de la propiedad intelectual.
La proteccidn de nuevos inventos y situaciones de monopolios naturales
en industrias de red pueden ser consideradas como las dos excepciones
aun subsistentes del tradicional principio del common law de prohibir
los monopolios, hoy consagrado en el derecho de la competencia. Su
naturaleza como excepciones a fa regla inevitablemente lleva a hacerse
preguntas relacionadas con posibles limitaciones regulatorias a los actos
del titular de la PI. El estudio de la evolucién de las concesiones publicas
a fines del siglo XIX puede proveer una interesante ilustracién del inevi-
table paso de las concesiones publicas a ser reguladas™. Las patentes
también pueden “gjustarse al modelo del contrato relacional, en especial si
vemos que el propietario de la patente y al Estado se obligan en un contrato
abierto de larga duracién””

233 Ibid. at 643.
234 Ibid.
235 bid. at 645.

236 Ver el estudio de G. Priest, The Origins of Utility Regulation and the Theories of Regulation
Debate’ {1993) 36 Journal of Law and Economics 289.

237 S. Ghosh, Patents and the Regulatory State: Rethinking the Patent Bargain Metaphor After
Eldred, (2004) |9 BerkeleyTech.L.}. 1315, 1341.
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El término ‘regulacidn’ predominantemente se usa para referirse a una
intervencién colectiva cuyo objeto principal es abordar fallas de merca-
do?®, Los derechos de Pl imponen obligaciones a terceros, no como con-
secuencia de un contrato, responsabilidad extracontractual o voluntarie-
dad, sino por la intervencién directa del gobierno, el cual busca “estimular
actividades que beneficien al bien comin”. De esta forma, los derechos de
PI “no tienen nada que ver con la concepcion cldsica de fa propiedad, sino
que mds bien son calificados como una forma de intervencion gubernamen-
tal en el mercado™™, Al conferir derechos de propiedad sobre ideas, el
gobierno busca no sélo facilitar las transacciones en el mercado, como
es el caso para los derechos de propiedad sobre cosas corporales, sino
también corregir una falla de mercado, la cual en este caso se refiere al
“free riding que ocurre cuando las innovaciones son fdcilmente copiadas y
se produce una baja en los incentivos para innovar™®. Este es un hecho
que normalmente es olvidado por los “libremercadistas extremos”, quie-
nes “pueden enloquecerse con los excesos de la regulacidn o del derecho
de la competencia” pero “tienden a aceptar al sistema de propiedad in-
telectual como si hubiese caido del cielo™'. Sin embargo, como observa
Hovenkamp,

“las normas de Pl crean derechos de propiedad, pero también lo hacen
las concesiones exclusivas creadas por el estado y los precios regulados.
De hecho, el detalle de los regimenes regulatorios que llamamos leyes
de Pl se encuentran llenas de estimaciones muy amplias en relacién al
dmbito éptimo de proteccién- abarcando desde la duracién de las pa-
tentes y los derechos de autor hasta el uso justo de material registrado.
El rango estimatorio del gobierno existente en el sistema de Pl es tan
amplio como la regulacidn, por ejemplo, de distribucidn eléctrica o ser-
vicios telefénicos, Mds aun, el régimen de Pl es dificilmente inmune a las

238 En relacidn a los distintos significados del término ‘regulacion’, ver A, Ogus, Regulation: Legal
Form and Economic Theory (Oxdord, Hart Pubiishing 2004) 1-3; R. Baldwin & M. Cave, Un-
derstanding Regulation (Oxford, OUR 1999) {-2.

239 Ibid, 806.

240 H. Hovenkamp, The Antitrust Enterprise—Principle and Execution (Cambridge, Mass, Har-
vard University Press, 2005) 228.

241 H. Hovenkamp, Antitrust and the Regulatory Enterprise, (2004) Columbia Business L. Rev.
335,336
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imperfecciones legislativas que la teorfa de la eleccién publica (public
choice theory) revela.?*

Otros autores han criticado la teorfa de la retribucién o premios de las
patentes, la cual, seglin ellos “destaca sélo una dimension del instrumento
patentado- compensacion por innovacion- e ignora el rol de las patentes
como una forma de regular los mercados®®. Bently y Sherman argumen-
tan lo mismo, expresando que {as patentes son “herramientas regulatorias”
que son usadas por los gobiernos para alcanzar fines tanto econdémicos
como no econdmicos*™. Por ejemplo, la oficina de patentes también de-
berfa considerar los efectos externos del impacto de la tecnologfa en el
medioambiente o la salud.

En su estudio seminal de la jurisprudencia de las Cortes Federales de Cir-
cuitos de los EE.UU. en relacién a las patentes, Burk y Lemley presentan la
teoria que el derecho de las patentes es una regulacion de una industria y
tecnologfa especificas*®, Distintas teorias de la innovacion, como [a teoria
prospectiva, la teoria del incentivo, la teoria de la innovacion acumulativa
y la teoria de los anti-commons son apropiadas para ciertas industrias
e inapropiadas para otras. Esta “teoria de las patentes para la industria
especifica” puede explicar lo que de otra forma serfa un marco teorico
inconsistente?®, Al analizar la aplicacién de patentes en los EEUU, Burk y
Lemley identifican un ndmero de variables que permiten que las oficinas
de patentes y los tribunales puedan enmarcar las doctrinas de Pl que
correspondan a las necesidades de innovadores acumulativos y los con-
sumidores?. La proteccidn de la propiedad intelectual debe depender
de las caracteristicas de Ia industria, por ejemplo, Burk y Lemley consi-
deran que aunque es necesario asegurar una amplia proteccién para las
patentes de invenciones quimicas y biotecnoldgicas, “por sus altos costos
y proceso de desarrollo incierto, lo opuesto es verdad en relacion al desarro-

242 Ibid, 337.

243 S. Ghosh, Patents and the Regulatory State: Rethinking the Patent Bargain Metaphor After
Eldred, supra n 82, 1351.

244 | Bently & B Sherman Intellectual Property Law (OQUP 2004) 329

245 DL Burk & MA. Lemley, Policy Levers in Patent Law, 89 Va. L Rev. 1575 (2003).
246 Ibid. 1615-1630.

247 Ibid. 1687-1689.

274




flo de software™*, Por tanto, si bien es importante distinguir la industria
de la biotecnologia con aquella de de los semi-conductores, u otras en
igual relacién, no puede perderse {a vista jamds en cuanto a que lo fun-
damental es finalmente la tutel de la libre competencia y la innovacidn
acumulativa?. El derecho de la competencia podria ser un complemento
necesario al derecho de patentes en este caso, mds que en cualquier ctra
industria. Lo anterior, no justifica, sin embargo, fa existencia de regimenes
de Pl sui generis, sino el desarrollo de variables dentro del derecho de P
que consideren estas caracteristicas especificas del sector™, La existen-
cia de proteccidn de Pl para sectores especificos en semi-conductores,
software, productos médicos y biotecnclogia en Europa pueden, sin em-
bargo, ilustrar el punto®',

Estudios més recientes insisten en lo meduiar del concepto de exclusidn,
que es la caracteristica de los derechos de propiedad y la existencia
de mecanismos de gobiemo que puedan ser usados como estrategias
complementarias para definir a los derechos de propiedad: “la propiedad
intelectual, como la propiedad en general, puede ser vista (en el mejor de los
casos) como la segunda mejor solucién a un complejo problema de atribuir
una determinada produccion a recursos determinados™®2 El andlisis de los
derechos de Pl se sitda entre los polos de un continuo entre los derechos
de propiedad y reglas de responsabilidad, dependiendo de los costos de
informacién involucrados en la definicidn de estos derechos o en la exis-
tencia de remedios adecuados, o reglas de responsabilidad que permiten
el acceso a un precio determinado por un tribunal o una agencia. El and-

248 Ibid. 1687-1688 (“software inventions tend to have a quick, cheap, and fairly straightforward
post-invention development cycle [...] The lead time to market in the software industry
tends to be short The capital investment requirement for software development is relatively
low- mostly infrastructure™)

249 Ibid, at 1689.
250 Ibid. 1631-1638.

251 Council Directive 87/54/FEC of |6 December 1986 on the legal protection of topographies
of semiconductor products, O 1987 L 24/36; Council Directive 91/250/EEC; Council Regu-
lation 1768/92/EEC of |8 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection
certificate for medicinal preducts, O] 1992 L 182/); Directive 98/44/EC of the European
Farfiament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological
inventions, Of 1998 L 213/13.

252 H.E Smith, Intellectual Property as Property: Delineating Entitlements in Information, (2007)
[16Yale L. 1742
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lisis también conceptualiza a los derechos de Pl como una herramienta
regulatoria no-uniformada que puede ser empleada de acuerdo a las
circunstancais de cada sector econdmico®’.

1.2 Implicancias para la relacion derecho de la
competencia-propiedad intelectual

La tecria regulatoria de la Pl puede proveer una mejor plataforma que la
teoria de los “derechos de propiedad” para establecer una refacién dia-
léctica entre el derecho de la competencia y la Pl. En particutar, permitird
considerar la internalizacidn de preocupaciones de libre competencia en
el régimen de Pl, evitando al mismo tiempo la aplicacién de la doctrina de
las instalaciones esenciales.

Vale la pena analizar el ejemplo del caso Microsoft. Microsoft argumenté
que el Articulo 6 de la Directiva de Software de la CE provela una so-
lucién adecuada para los intereses del derecho de la competencia, dado
que autorizaba la descompilacién de “partes de un programa de software”,
sin el permiso del titular del derecho de autor; si esto era “indispensable
para obtener la informacidn necesaria para alcanzar la interoperabilidad de
un programa de computador creado independientemente con otros progra-
mas”**, Mientras esta posibilidad se encontraba sujeta a ciertas condicio-
nes, Microsoft argumentd que el equilibrio entre la Pl y los intereses de
derecho de la competencia ya habia sido realizado por la Directiva de
Software, la cual estipulaba un estdndar de “interoperabilidad compieta”>>.
De esta forma, la aplicacién del Articulo 82 resultaba redundante y habria
“alterado el cuidadoso equilibrio entre las politicas de competencia y derecho
de autor afectadas por la Directiva de Software"2%,

La Comisidn negd las peticiones de Microsoft. Tomando una aproxima-
cion dogmatica, recalcd el cardcter cuasi-constitucional del Articulo 82,
el cual no puede ser “sobrepasade” por una “normativa comunitaria de
cardcter secundario”™’. La Comisidn recalcé que la Directiva de Software

253 M. Lemley & P ). Weiser, Should Property or Liability Rules Govern Information?, (2007) 85
Tex. L Rev. 783.

254 Art 6 of the Software Directive.
255 Microsoft/ w2000 para 750
256 Ibid, para 743,

257 Ibid, para 744.

276




simplemente estipulé una obligacidn pasiva de interoperabilidad. En cual-
quier caso, el considerando 27 de la Directiva explicitamente sefialaba
que sus dispasiciones eran sin perjuicio de la aplicacion de las reglas de
derecho de la competencia de acuerdo a los Articulos 81 y 82 CE. Sin
embargo, al afirmar esta primacia del Articulo 82, la Comisién examind
detalladamente el reclamo de Microsoft en cuanto a que su rival, Sun,
requirié de un alto grado de interoperabilidad que fue mds alld del re-
quisito de “interoperabilidad total” de la Directiva de Software™®, Esto
implicaba que si la Directiva de Software no mencioné explicitamente
que una negativa a otorgar interoperabilidad pudiera constituir un abuso
de posicién dominante y si Microsoft hubiese otorgado la “interoperabi-
lidad total” requerida por la Directiva, el Articulo 82 de la CE podria no
haberse aplicado a este caso™. Era claro, de hecho, que la Directiva de
Software evitaba adoptar medidas que restringieran la competencia y no
estipulaba ninguna inmunidad respecto del derecho de la competencia,
ni expresa ni implicitamente. El requisito de descompilacién que impuso
era, por tanto, un estdndar minimo a alcanzar®

La Corte de Primera Instancia no aceptd los argumentos de Microsoft
en cuanto a que el requisito de interoperabilidad impuesto por el Arti-
culo 5 de la decisién reclamada no era consistente con el concepto de
interoperabilidad completa previsto en la Directiva 91/250 y sugerfa una
definicién restrictiva de este concepto suponiendo una interoperabilidad
“en una via" en vez de la relacién “reciproca” que fue requerida por la de-
cisién de la Comision®'. La Corte considerd que el considerando 12 de
la Directiva 91/250 entregaba una clara indicacidn que interoperabilidad,
de acuerdo a la Directiva, implicaba una relacidn reciproca (de dos vias) y
era por tanto consistente con el requisitos de interoperabilidad completa
requeridos por el Articulo 5 de la decisién de la Comisién?2. Sin perjuicio
de lo anterior; la Corte también recalcd que

258 Ibid, paras 749-62.
259 Ibid, para 763 (interpretedo a contrario).

260 En la disputa entre las fuerzas “pro-competencia” y las de una proteccién fuerte de la Pl y el
acuerdo resultante que llevo a la promulgacién de la Directiva del Software ver A, Palmer &T.
Vinje,The EC Directive on the Legal Protection of Computer Software: New Law Governing
Software Development (1992) 2 Duke Journal of Comparative and International Law 65.

26| CasoT-201/04 para 108.
262 \bid, para 226.
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“EN TODO CASO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL ASUNTO EN CUESTION EN
ESTE CASO ES UNA DECSIGN ADOPTADA EN APLICACION DEL ARTiCULO 82 CF,
UNA DISPOSICION DE MAYOR RANGO NORMATVO QUE La DIReCTivA 917250, La
PREGUNTA EN ESTE CASO NOC ES TANTC St EL CONCEPTO DE INTEROPERABILDAD
EN LA DECSION RECLAMADA ES CONSISTENTE CON EL CONCEPTO PREVISTO EN LA
DIRECTIVA SINO MAS BIEN §I LA COMISION DETERMING CORRECTAMENTE EL GRADO
DE INTEROPERABILIDAD QUE DEBIERA SER ALCANZADO A LA LUZ DE LOS OBETNVOS
DEL ARTiCuLo 82 CE" 3

La aproximacidn de la Corte tiene dos implicancias: Primero, reafirma la
jerarquia normativa de las reglas de competencia del Tratado en relacidn
a legislaciones secundarias adoptadas con el fin de ampliar la proteccién
de los derechos de Pl al nivel de la CE. Segundo, requiere que la inter-
pretacidn de las reglas de la Directiva se realice respetando las reglas de
competencia del Tratado, a pesar de las caracteristicas especificas de los
derechos de Pl o del sector econdmico involucrado. En el caso Microsoft,
la Corte rdpidamente afirmé que la Comisidén estaba en lo correcto al
evaluar el grado de interoperabilidad tomando como referencia lo que,
en su opinidn, “era necesario para permitir que los desarrolladores de
servidores de sistemas operativos para grupos que no fueran Microsoft
se mantuvieran como viables en el mercado®’, La Corte sefialé que las
empresas dominantes tienen una “especial responsabilidad, cualquiera
sea la razén de dicha posicién, de no permitir que su conducta afecte
la real competencia que no se encuentra distorsionada en el mercado
comdn’'y que si “el grado de interoperabilidad existente no permite que los
desarrolladores de sistemas operativos para servidores de grupo que no sean
Microsoft se mantengan como una opcidn viable en el mercado para dichos
sisternas operativos”, la mantencion de la competencia efectiva en dicho
mercado se habrfa afectado.®

El hecho que los intereses del derecho de la competencia siempre coli-
sionen con el derecho de exclusion de Pl si los competidores son mar-
ginados ¢ son obligados a salir del mercado, denota el amplio rango del
deber de interoperabilidad requerido por la Corte v a falta de andlisis
del contexto econdmico y legal del derecho especifico de Pl o del sector

263 Ibid, para 227.
264 Ibid, para 228
265 Ibid, para 229.
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econdmico. La posicién de la Corte de “todas las tailas sirven para todos”
puede ser justificada plenamente en ciertas industrias pero puede ser
inadecuada en otras, donde los costos de Innovacién son particularmente
importantes (en términos de inversiones y tiempo) y las empresas ten-
drdn menos incentivos para innovar si no existe una garantfa de protec-
cion de la competencia y del free riding por un periodo determinado de
tiempo. El equilibrio necesario que debe alcanzarse entre las dos dreas del
derecho deberia depender del dmbito de aplicacidn, la solidez de la pro-
teccién de Pl entregada y las especificaciones de cada sector econdmico.
Mark Lemley interesantemente observa que “debernos tratar a las normas
de Pl'y de competencia como iguales” y que “tanto la Pl como ef derecho de
la competencia son herramientas que pueden ser usadas para incentivar lo
innovacidn, y por tanto promover eficiencias dindmicas”. Esta aproximacion
implica que el sistema de aplicacién del derecho de la competencia, antes
de alcanzar cualquier decisidn de imponer una medida, debe considerar
la economia de derechos particulares de Pl, su ambito de aplicacidn, el
nivel de proteccidn necesario para promover la innovacion y las posibi-
lidades de afrontar adecuadamente problemas de diseminacidn dentro
del sistema de derecho de P!. Sin perjuicio de la situacién de hecho del
Caso Microsoft, el que podria en dltimo término justificar la conclusidn
alcanzada por la Comisidn, el lenguaje exageradamente restrictivo de la
Corte no brinda mucho espacio para tomar el siguiente paso necesario
en este andlisis. |

Se podria comparar la posicidn del derecho de la CE con la doctrina de
la “inmunidad regulatoria federal” aplicable al derecho de la competencia
de los EEUU, de acuerdo a la cual, el derecho de la competencia no serfa
aplicable si fuere a frustrar las metas econdmicas perseguidas por un
régimen regulatorio especifico. Esta “inmunidad” podria ser explicita o
implictamente mencionada por la norma regulatoria con el fin de evitar
conflictos entre requisitos regulatorios y de libre competencia. En base a
esta doctrina, se podria sostener que el derecho de la competencia no
debiera frustrar los fines regulatorios de la proteccidn de derechos de PI.
De esta forma, es menos probable que el derecho de la competencia sea
aplicable si es que el régimen de Pl ya tiene internaiizados los problemas
de competencia (acceso) y provee un sistema efectivo de remedios que
puedan garantizar un adecuado nivel de diseminacién de la innovacidn.
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Esta aproximacion evita una aplicacién general del derecho de la com-
petencia que soslayard las caracterfsticas particulares de la industria y
derechos de Pl especificos.

La falta de una armonizacién extensiva de los derechos de Pl en la Co-
munidad puede, sin embargo, ser un obstdculo a la expansién de esta
doctrina. La armonizacidn de los derechos de Pl en la Comunidad ha sido
alcanzada principalmente a través de directivas, que dejan a los Estados
Miembros un importante margen de discrecion en relacidn a la forma en
que fa diseminacién de la innovacién podria ser finalmente implemen-
tada. Debiera ser posible recurrir, en este caso, a una aplicacidn residual
del derecho de la competencia. Adn mds, contrario a lo establecido por
la legislacidn estadounidense, el derecho europeo de la competencia no
exime de su aplicacién practicas que ya se encuentren reguladas por un
Estado Miembro, aln cuando esta regulacién se haya realizade en con-
cordancia con el marco regulatorio de la CE. %

De esta forma parece claro que el grado en el cual la legislacion de
competencia se inmiscuya en el régimen de Pl dependera del grado (y
detalle) de armonizacidn de la normativa comunitaria y de cuan efectiva
sea la interalizacion de la diseminacion dentro del régimen regulatorio
particular de Pl. El poder legislativo de la Comunidad, los reguladores de
Ply los tribunales se encuentran por tanto en una posicion para definir el
equilibrio entre incentivos y diseminacidn de acuerdo a las caracteristicas
particulares del sector econdmico o del régimen de P, sin la interven-
cién indebida del derecho de la competencia. De hecho abogar por la
existencia de una categorizacidn jerdrquica entre la Pl y el derecho de la
competencia, por la sola razdn que ésta (itima se encuentra regulada en
el Tratado original de la CE, mientras que la Pl se encuentra regulada por
los paises miembros ¢ es fruto de legislacién derivada, es una aproxima-

266 Cf. Commission Decision 2003/707, Deutsche Telekom AG, O] 2003 L 263/9; Confirmed
by Case T-271/03, Deutsche Telekom v Commission [2008] nyr; Commission Decision
COMP/38.784 - Telefonica SA(broadband) 4 July 2007, available at http:/ec.europa.eu/
comm/competition/antitrust/cases/decisions/38784/dec_en.pdf
(appeals pending T-336/07 (Telefonica), T-398/07 (Spanish gov) with Venzon Communicatio-
ns Inc Law Offices of CurtisV Trinko, LLR 540 US, 398, 413 (2004) & Credit Suisse Securities
(USA) LLC v.Billing, 127 5.Ct 2383 (2007).Ver, sin embargo,, Commission decision 2004/207,
T-Maobile Deutschland/O2 Germany, O] 2004 L 75/32, para 95 (the afternative offered by a
sector specific regulatory remedy is a factor to be considered).
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cidn legalista que niega el hecho que ambos regimenes son herramientas
complementarias en la regulacién de la innovacién.

Adoptar la aproximacion regulatoria para fa Pt también hard posible el
establecimiento de redes interdisciplinarias y transnacionales que permi-
tirdn una mejor interaccion entre las oficinas de patentes, a nivel euro-
peo y nacional, jueces y autoridades de competencia, como ahora estd
ocurriendo con las redes regulatorias europeas en telecomunicaciones,
electricidad y gas. %’ El derecho de la competencia debiera mantenerse
en todo caso como la opcidn residual en caso que el sistema de Pl no
provea un mecanismo especifico para promover la innovacién en forma
posterior al ctorgamiento del derecho de Pl. De hecho, los factores de
competencia considerados ex ante o los de diseminacién pueden no ser
herramientas efectivas en situaciones de incertidumbre de informacion
en cuanto a la forma del proceso de innovacién. Las autoridades adminis-
trativas de Pl y tribunales especializados pueden encontrarse en una me-
jor posicion, por su especializacidn, que los tribunales generales de libre
competencia, para disefiar una estructura que aborde ex post problemas
de eficiencia dindmica especffica o innovacién.®

Estas son algunas de las implicancias de la aproximacién regulatoria en la
relacién derecho de la competencia-Pl, pero otras peosibilidades también
podrian ser analizadas. Resulta claro, en todo caso, que el alejamiento
de la postura estéril de los “derechos de propiedad” es un requisito para
crear una relacion dialéctica real entre el derecho de la competencia y la
Pl que garantice un nivel éptimo de innovacién en un mercado especifico.

267 Sabre la necesidad de desarrollar nexus interdisciplinarios entre el derecho de la competen-
cia y la Pl, ver también W. Kovacic, Competition Policy and Intellectual Property: Redefining
the Role of Competition Agencies in . Lévique and H. Shelanski (eds) |, 9 (advocating “the
developrnent of new cooperative networks in which competition agencies work with colla-
teral government institutions, such as rights-granting authorities, to study the interaction of
these regulatory regimes").

268 H analisis no es muy distinto al adoptado por la Corte Suprema en el caso Credit Suisse
Securities supra n 267, at 2395-2396 (en que la falta de conocimiento especifico de los tribu-
nales de libre competencia v*la amenaza de errores de libre competencia” llevé a establecer
un régimen de inmunidad de libre competencia). Una alternativa diferente sena subcontra-
tar/delegar a las autoridades de Pl Ia aplicacién/monitoreo de remedies de libre competencia.
Sin embargo, las autoridades de Pl pueden estar mejor calificadas para disefiar un remedio
dado que tiene mayor conocimiento de tos procesos y caracteristicas de |a innavacién en un
sector especifico.
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Esto implica, como primer paso en el andlisis, identificar con claridad los
riesgos que pueden resultar para la innovacion de una proteccicn extre-
madamente amplia de la P,

8. CONCLUSION

El surgimiento de una postura particular responde ocasionalmente a una
situacion de conflicto entre politicas que persiguen objetivos diversos.
La retdrica de los derechos de propiedad ha sido instrumental en darle
algin grado de importancia a los derechos de propiedad intelectual en
periodos de alta aplicacién del derecho de la competencia. Sin embargo,
las circunstancias han evolucionado. La innovacién se ha convertido en un
objetivo del derecho de la competencia. La relacién entre las dos discipli-
nas ya no es antagdnica, sino complementaria. Al mismo tiempo, la pro-
teccidn de la propiedad intelectual se ha expandido considerablemente y
continuamente es otorgada a invenciones triviales.

Esta evolucidn cuestiona la utilidad de la teoria de los derechos de pro-
piedad que apuntaba a defender a los derechos de Pl en contra de una
aplicacién desproporcionada del derecho de la competencia. De hecho,
la retdrica de los derechos de propiedad no contribuye a que se entienda
la necesidad de equilibrio entre los incentivos para innovar con aquellos
que realzan la acumulacidn innovativa para el beneficio de los consu-
midores. Resulta también desorientador dado que la analogia entre los
derechos de Pl y los derechos de propiedad sobre bienes tangibles no
pasa un examen acucioso. De hecho, desde la perspectiva de un andlisis
econdmico, los derechos de Pl tienen caracteristicas distintas de los de-
rechos de propiedad sobre bienes tangibles.

Esto implica el surgimiento de distintos estdndares de derecho de la com-
petencia al evaluar conductas de negativa de licenciar derechos de P,
en relacién a los utilizados para los derechos de propiedad “normales”.
Problemas de competencia o de acceso también han sido internalizados
en la propiedad intelectual, lo cual revela la cercania entre estas dos dreas
del derecho. Por el contrario, a retdrica de los “derechos de propiedad”
es estdtica dado que considerara a la Pl y al derecho de la competencia
en esferas distintas, y por lo tanto cree mds dificil que se establezca una
relacion dialéctica entre las dos dreas. Se ha presentado la tesis que el
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considerar a la Pl como una forma de regulacion puede constituir una
base tedrica util para entender mejor las interacciones entre el derecho
de la competencia y la propiedad intelectual. También permitird la realiza-
cion de los objetivos de estas dos dreas del derecho el tomar en cuenta
las circunstancias especificas de cada sector econdmico en la evaluacién
de los niveles apropiados de regulacidn.
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