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ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL
Y DERECHO DE AUTOR (ADI)

I. OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Definicion de la revista: ADI se ocupa de la propiedad industrial, el Derecho de
autor y el Derecho de la competencia en Espafa, en la Unidon Europea y en la esfera
internacional.

La revista esta dirigida a los estudiosos de estas materias, tanto en el ambito aca-
démico como en el profesional. Los idiomas oficiales de la revista son el castellano,
el inglés, el gallego y el portugués.

Estructura: La revista se divide en las 4 partes siguientes: (I) Doctrina, (II) Cro-
nica y Doctrina breve, (III) Comentarios de jurisprudencia, (IV) Recensiones.

Edicion y periodicidad: La revista es editada por Marcial Pons. Se publica
anualmente en un Gnico volumen a lo largo del cuarto trimestre, por lo que su in-
formacion se extiende a las noticias producidas de julio de un afo a julio del afio
siguiente. Por esta razon junto al niimero de cada volumen figuran los dos afios sobre
los que informa cada volumen de ADI.

II. NORMAS PARA LA PRESENTACION DE ORIGINALES

Contenido original: ADI solo acepta trabajos de investigacion originales e iné-
ditos en castellano, inglés, gallego o portugués. Excepcionalmente también se acep-
tara publicar la primera version en castellano de trabajos publicados originalmente en
idiomas distintos de los citados. Los autores se comprometen a respetar la normativa
reguladora de los derechos de propiedad intelectual, y el envio de trabajos a ADI, para
su publicacion, supone el sometimiento al Codigo Etico de la Revista.

Fecha de recepcion y aceptacion de originales: Antes del 15 de diciembre
de cada ano debera notificarse a la direccion electronica de la revista (actasderecho
industrial @uvigo.es) la intencion de enviar un trabajo con el titulo provisional. Salvo
casos muy excepcionales, no se admitird la publicacion en un mismo volumen de
varios trabajos sobre materias que resulten muy proximas, elaborados por un mis-
mo autor. Los trabajos originales deberan ser presentados en la direccion electronica
actasderechoindustrial @uvigo.es antes del 30 de marzo de cada aho.

Derechos de edicion y publicacion: Los derechos de edicion y publicacion, en
cualquier soporte, de los trabajos aceptados y publicados le corresponden a ADI. Las
colaboraciones en ADI son gratuitas, tanto por lo que respecta a los trabajos publica-
dos como a la labor de los evaluadores externos.

III. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Extension de los trabajos: Parte I, 30 paginas como maximo con notas inclui-
das; Parte II, 20 paginas; Parte I1I, 20 paginas, y Parte IV, 8 paginas.

Titulo, resumen, palabras clave y sumario: Los trabajos incluidos en las sec-
ciones I, II y IIl de ADI, deberan contener un titulo, un resumen (con una extension
maxima de 15 lineas), palabras clave (al menos, tres) y un sumario. Todo ello, en el
idioma original de redaccion del trabajo, y en inglés. Si el trabajo esta redactado en
inglés, los anteriores apartados deberan ir en castellano.

Afiliacion de los autores: Debera proporcionarse al menos la cualificacion pro-
fesional del autor o autora (Dr. Profesor, Abogado, Juez, etc.) y el nombre de la insti-
tucion de trabajo del autor o autores de cada articulo, asi como incluir una direccidon
postal o de correo electronico. Con el objetivo de garantizar la transparencia y la ade-
cuada contextualizacion de las opiniones y contenidos de los autores, es obligatorio
indicar en el articulo las fuentes de apoyo financiero —publicas o privadas— con las




que ha contado el autor para la elaboracion del trabajo de investigacion. Esta infor-
macidn debera encontrarse en una nota al pie con el simbolo (*) que figurara después
del nombre de los autores al principio de cada trabajo.

Normas técnicas para la presentacion de los trabajos: Los trabajos se pre-
sentaran necesariamente en archivo informéatico en Word o equivalente, con sujecion
a las siguientes normas: —Tipo de letra: Times New Roman; —Tamano: 12 (notas
a pie 10); —Folio DIN A-4; —Interlineado: 1,5 (notas a pie simple); —Margenes;
3-3-3-3. Los epigrafes y sub-epigrafes del trabajo se incluirdn en negrita y seguiran
el siguiente formato: I.; 1.; 1.1.; 1.1.1.; A). Los trabajos de la parte IV no incluiran
epigrafes.

Elaboracion de las referencias bibliograficas: En las Secciones I, II y III, las
citas bibliograficas se realizaran en nota a pie de pagina. En la Seccion IV las citas
seran en texto y completas. Solo las colaboraciones de las Secciones I, II y III ten-
dréan un 0ltimo epigrafe, que formaré parte del sumario, con la lista de bibliografia
citada. A esta lista solo se incorporaran trabajos de doctrina; por tanto, no se incluira
jurisprudencia ni documentos publicados por instituciones pablicas o privadas, que
Gnicamente constardn a nota a pie.

Se deberan utilizar necesariamente las abreviaturas que figuran en el indice de
ADI. Para la cita de jurisprudencia, se recomienda la utilizacion del Indicador Euro-
peo de Jurisprudencia (ECLI).

Las citas a nota a pie, incluida la primera cita, se haran del siguiente modo: pri-
mer apellido o apellidos del autor (en maytsculas), afio de publicacion (entre parénte-
sis) y pagina citada. Por ejemplo: FERNANDEZ-Novoa (2014), pag. 50.

En el epigrafe final de Bibliografia debera constar la referencia completa de las
obras citadas a nota a pie, de acuerdo con los siguientes parametros:

a) Monograffas: apellidos del autor (en maytscula), nombre completo, aho de
publicaciodn (entre paréntesis), titulo de la obra (en cursiva), editorial y lugar de publi-
cacion. Por ejemplo: FERNANDEZ-Novoa, Carlos (2014), Estudios sobre la proteccion
de la marca renombrada, Marcial Pons, Madrid.

b) Capitulos de libro o partes de una obra colectiva: apellidos del autor
(en mayuscula), nombre completo, afio de publicacion (entre paréntesis), titulo
del capitulo (entre comillas), ahadiendo a continuacion en AAVV o, alternati-
vamente, el primer apellido o los apellidos e inicial del nombre del director/es,
editor/es o coordinador/es, titulo del libro u obra colectiva (en cursiva), editorial,
lugar de publicacion y pagina inicial y final del capitulo. Por ejemplo, Botana
AGRrA, Manuel (2013), «En torno al Tratado de la OMPI sobre la proteccion de
las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales (Tratado de Beijing)», en ToIo
Rivas, A. M."; FERNANDEZ-ALBOR BALTAR, A., y TaTo PLAZA, A. (eds.), Estudios
de Derecho Mercantil. Libro homenaje al prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gomez
Segade, Marcial Pons, Madrid, pags. 595-606.

¢) Articulos de revista: apellidos del autor (en maytscula), nombre completo,
ano de publicacion (entre paréntesis), titulo del trabajo (entre comillas), abreviatura
de la revista (en cursiva) si figura en el indice de ADI (en otro caso, el titulo completo
en cursiva), volumen, nimero (si lo hubiere) y paginas inicial y final del articulo. Por
ejemplo: GoMEZ SEGADE, José Antonio (2014), «Hacia una nueva Ley de Patentes
espanola», ADI 34 (2013-2014), pags. 337-356.

En el caso de que el mismo autor tenga més de una obra en el mismo anho de
publicacion se distinguira la cita ahadiendo al aho A, B, C..., tanto en nota a pie como
en la lista de bibliograffa citada.

Incumplimiento de las instrucciones por los autores: Los originales que no
se ajusten a estas instrucciones seran devueltos a los autores para que realicen las
correspondientes modificaciones o adiciones. De no efectuarse en el plazo sehalado
no se publicara el trabajo. De cualquier forma, la Direccion se reserva la facultad de




efectuar directamente las correcciones oportunas para ajustarse a las Instrucciones
cuando en casos concretos considere prioritaria la publicacion del trabajo por el inte-
rés y valor de su contenido al margen de los defectos formales.

IV. SISTEMA DE ARBITRAJE Y EVALUADORES EXTERNOS

Protocolo de evaluacion y revision: ADI se compromete a dar acuse de recibo
al autor del articulo en un plazo inferior a diez dias desde su recepcion en la direccion
electronica de la Revista. Los trabajos presentados a ADI seran sometidos a la evalua-
cion confidencial de dos expertos independientes siguiendo criterios internacionales,
pero previamente pasaran por una revision realizada por la Direccidn y la Secretaria
de ADI. En ella se determinara si el articulo respeta las normas de edicion y presenta
el minimo interés cientifico como para decidir su paso a la revision por pares, lo que
se comunicara a cada autor en un plazo inferior a treinta dias desde el acuse de recibo.

La evaluacion es ciega, de modo que los evaluadores no conocen la identidad del
autor, ni este la de aquellos. Los evaluadores examinan la originalidad y el caracter
inédito del trabajo, la pertinencia del tema y la profundidad con la que se desarrolla,
la metodologia utilizada, el grado de documentacion utilizada y la actualidad biblio-
grafica, asi como la claridad de estilo.

El evaluador debe comunicar inmediatamente al equipo editorial la existencia de
una coincidencia sustancial entre el trabajo remitido para evaluacion y otro publicado
del que pudiera tener conocimiento.

En el caso de que los evaluadores propongan modificaciones en la redaccion del
original sera responsabilidad del equipo editorial —una vez informado el autor— el
seguimiento del proceso de reelaboracion del trabajo. En el supuesto de que los in-
formes de los evaluadores sean contradictorios, el trabajo sera sometido a una tercera
evaluacion dirimente. En el caso de que el trabajo no sea aceptado, el original sera
devuelto al autor junto con los dictimenes emitidos por los evaluadores. La Secretaria
de la revista comunicara a los autores, en el plazo de tiempo més breve posible, el
resultado de la evaluacion.

V. CODIGO ETICO

Estos compromisos estan basados en las politicas de actuacion de Elsevier, asi
como en las pautas o buenas practicas recomendadas por COPE (Committee on Pu-
blication Ethics).

Obligaciones de la Direccion de ADI. La Direccidon de ADI debera: (1) Velar
por la continua mejora de la Revista; (2) Asegurar la calidad de los articulos que se
publican; (3) Mantener la integridad académica del contenido de la Revista; (4) Res-
petar la libertad de expresion; (4) Estar dispuesta a publicar las correcciones, y a ha-
cerlo si se detectan errores, asi como a publicar las retractaciones, y las disculpas que
en su caso sean necesarias, siguiendo las recomendaciones publicadas al respecto por
CORPE [http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines.pdf]; (5) Preservar
el anonimato de los evaluadores designados en cada caso para la evaluacion de los
articulos; (6) No anteponer en ninglin caso intereses comerciales a los compromisos
intelectuales y éticos que asume la Revista; (7) Revisar continuamente y asegurarse
del cumplimiento de los compromisos éticos asumidos por la Revista junto con la Se-
cretarfa; y (8) asegurarse de adoptar las medidas oportunas para garantizar la calidad
de las contribuciones publicadas, y evitar la publicacion de plagios y de trabajos no
originales.

Obligaciones de los autores. Los manuscritos que envien los autores para su pu-
blicacion en ADI deberan contener los datos necesarios para permitir su cita ulterior
por otros autores. Los autores deberan enviar articulos completamente originales, y si
los autores han utilizado el trabajo y/o las palabras de otros, estos deberan estar con-
venientemente citados en el trabajo. Los plagios en las distintas formas en que se pue-




den manifestar, como puede ser la reproduccion del trabajo de otro como si fuese un
trabajo propio, copiar o parafrasear partes sustanciales de otro/s trabajo/s sin citarlos,
se consideran conductas no éticas e inaceptables. Ante tales practicas, la Direccidon de
ADI adoptara las medidas oportunas, que incluird generalmente la comunicacion al
autor de las quejas o reclamaciones planteadas, asi como inclusive ulteriores comu-
nicaciones a las instituciones u organismos de investigacion correspondientes. Si la
conducta no ética se confirma y se descubre tras la publicacion del articulo, aunque
hayan pasado anos, ADI procedera a publicar una correccion, retractacion u otro tipo
de nota que deje constancia del acto producido.

Los autores deberan procurar en general no publicar la misma investigacion en
mas de una publicacion. El envio del mismo original a més de una revista simultanea-
mente se considera una conducta inaceptable. La publicacidon de un articulo en méas
de una Revista podra encontrarse excepcionalmente justificada, y en cualquier caso
se debera mencionar adecuadamente la primera referencia publicada en la segunda
publicacion.

Se debera reconocer el trabajo de otros autores, por lo que los autores deberan
citar en sus manuscritos los trabajos que hayan sido relevantes para su propio traba-
jo. Informaciones obtenidas por vias distintas a trabajos publicados previamente de
forma piblica solo podran usarse con el permiso expreso del autor correspondiente.
Si un autor descubre un error o inexactitud relevante en su propio trabajo ya publica-
do, debera notificarselo inmediatamente a la Direccion de ADI y colaborar con este
altimo en la correccion o retractacion del error cometido. Si la Direccion de ADI
tiene conocimiento de un error relevante en un trabajo publicado a través de una ter-
cera persona, el autor debera enviar lo antes posible la correspondiente retractacion
o correcciodn, o acreditar ante el director de la Revista la veracidad y correccion del
articulo original.

La autorfa de los articulos debera estar limitada a las personas que han contri-
buido de forma significativa a la determinacion, disehio y elaboracion del trabajo.
Todos los que hayan contribuido de forma significativa deberan ser citados como
coautores. Si otras personas hubiesen participado en algunos aspectos sustantivos del
trabajo, deberan ser reconocidos adecuadamente en el articulo. Los autores deberan
asegurarse en su caso de que todos los coautores estén debidamente incluidos, y que
no haya ninguna persona mencionada como autora indebidamente. Igualmente, todos
los autores deberan haber visto y aprobado la version final del trabajo y su envio para
su publicacion.

Los autores deberan manifestar en el manuscrito cualquier conflicto de interés
financiero o sustantivo que puedan tener y que pueda incidir en su publicacion y en
su valoracion. Todas las fuentes de financiacion del proyecto deberan ser indicadas
en el manuscrito.

Obligaciones de ADI respecto del proceso de publicacion. Se publicara y se
mantendra debidamente actualizado el proceso de publicacion en la Revista con el fin
de que los autores puedan tener toda la informacion que necesiten al respecto, y que
solamente por causas debidamente justificadas se podré alterar. En particular, se pu-
blicara el funcionamiento del proceso de revision por pares de los articulos recibidos
al que deberan someterse todos los autores.

Las decisiones relativas a la aceptacion o al rechazo de un articulo para su pu-
blicacion deberan basarse Gnica y exclusivamente en la calidad del articulo, esto es,
en su claridad, originalidad, e importancia, asi como en su adecuacion a los objetivos
y al ambito de la Revista. La Direccion de ADI serd la responsable de decidir en
Oltima instancia qué articulos enviados a la Revista se publicaran finalmente en ella.
En ningiin caso, se rechazaran articulos debido a las criticas u opiniones divergentes
de posturas mayoritarias y/o manifestadas por miembros ADI, siempre que se trate
de articulos de calidad que justifiquen sus posturas sin caer en la descalificacion.
Igualmente, la decision, bien de aceptacion, bien de rechazo, se comunicara siempre




al autor en el tiempo indicado en las normas de publicacidn, y debera ser motivada,
especialmente en caso de rechazo. Esta decision no deberd modificarse posteriormen-
te, salvo que se hayan producido serios problemas en el proceso de publicacion que
deberan justificarse debidamente.

En cualquier caso, los cambios en la estructura de ADI no afectaran a las deci-
siones adoptadas previamente en cuanto a la aceptacion o al rechazo de los articulos
enviados para su publicacion.

La Direccion y la Secretarfa de ADI no deberan proporcionar informacién sobre
los articulos enviados para su eventual publicacion a ninguna persona que no sea el
autor correspondiente, los potenciales o actuales evaluadores del articulo y los miem-
bros del Consejo Cientifico de ADI, si fuese conveniente.

Los articulos no publicados no podran usarse bajo ninguna circunstancia en in-
vestigaciones de los miembros de la estructura organica de ADI o de cualquiera otra
de las personas que puedan tener acceso al mismo en virtud del parrafo anterior, salvo
que se cuente con el expreso consentimiento del autor. La informacion o las ideas
obtenidas a través de la evaluacion por parte de los evaluadores deberan mantenerse
en secreto y no debera ser usada bajo ninguna circunstancia en beneficio personal. La
Direccion y Secretaria de ADI se deberan abstener de evaluar manuscritos respecto a
los cuales puedan encontrarse en una situacion de conflicto de interés a consecuencia
de la existencia de estrechas relaciones o conexiones con los autores o con sus insti-
tuciones de adscripcion. Los autores deberan manifestar sus intereses relevantes, y la
Direccion de ADI debera publicar las correcciones correspondientes en caso de que
no se hayan revelado algunos de ellos antes de la publicacion.

Proceso de revision por pares. La adecuada revision por pares de los articulos
se considera un elemento esencial de ADI. Los evaluadores asisten a la Direccion de
ADI en las decisiones sobre la publicacion de los articulos, y a través de la comuni-
cacion con el autor también contribuyen a la mejora del articulo. Los articulos seran
revisados, al menos, por dos evaluadores.

Los evaluadores deberan actuar objetivamente, y emitir juicios y evaluaciones
claras y precisas, suficientemente argumentadas e imparciales. Igualmente, se evita-
réan los conflictos de intereses del tipo que fuere (personales, académicos, comercia-
les, etc.). En particular, los evaluadores deberan sehalar las publicaciones relevantes
no citadas por el autor en el manuscrito, asi como posibles similitudes o identidades
parciales o totales del manuscrito con otros articulos ya publicados de los que tenga
conocimiento personal el evaluador. Si un evaluador no se considera suficientemente
capacitado para evaluar un determinado manuscrito, o sabe que no lo podra hacer en
un tiempo razonable, deberd comunicarselo inmediatamente a la Secretaria de ADI.

En cualquier caso, el proceso de evaluacion quedara sujeto a estrictas condicio-
nes de confidencialidad. Ni los evaluadores ni los autores conoceran sus respectivas
identidades, evitando de esta forma los conflictos de intereses que se pudiesen pro-
ducir. Al respecto, la Direccidn y la Secretarfa de ADI ostentaran un estricto deber de
confidencialidad. Igualmente, los evaluadores deberan tratar los manuscritos recibi-
dos como informacidn confidencial, y no deberan mostrarlos o discutirlos con terceras
personas, salvo autorizacion expresa de la Direccion de ADI.

Los articulos no publicados no podran usarse bajo ninguna circunstancia en in-
vestigaciones de los evaluadores, sin el expreso consentimiento del autor. La infor-
macion o las ideas obtenidas a través de la evaluacion por parte de los evaluadores
deberan mantenerse en secreto y no debera ser usada bajo ninguna circunstancia en
beneficio personal. Los evaluadores se deberan abstener de evaluar manuscritos res-
pecto a los cuales puedan encontrarse en una situacion de conflicto de interés a con-
secuencia de la existencia de estrechas relaciones o conexiones con los autores o con
sus instituciones de adscripcion.
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A.c. P. = Archiv fiir die civilistische Praxis (Alemania).
AAMN Anales de la Academia Matritense del Notariado.
ABLJ = American Business Law Journal (USA).

AC = Aranzadi Civil.

Act. Civ = Actualidad Civil (Espana).

ADC = Anuario de Derecho civil (Espana).

ADCo = Anuario de Derecho concursal (Espana).

ADI = Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor (Espana).

ADlInt. = Anuario de Derecho Internacional (Espana).

ADPIC = Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio.

AEEE = Acuerdos sobre el Espacio Econdémico Europeo.

AG = Die Aktiengesellschaft (Alemania).

AIDA = Annali italiani del Diritto d’autore, della cultura e dello
spettacolo (Italia).

AIPL = Annual of Industrial Property Law (Gran Bretafa).

AIPLA Q. J. = American Intellectual Property Law Association Quar-
terly Journal (USA).

AIPPI = Asociacion Internacional para la Proteccion de la Pro-
piedad Industrial.

AJ = Aranzadi. Repertorio de Jurisprudencia (Espana).

AJA = Actualidad Juridica Aranzadi (Espana).

AJIL = American Journal of International Law (USA).

AL = Aranzadi. Repertorio cronologico de legislacion (Espana).

ALA Advertising Law Anthology (USA).

ALADDA = Asociacion literaria y artistica para la defensa del Dere-
cho de autor (grupo espafiol de la ALAI).

ALAI = Asociacion Literaria y artistica internacional.

Am. J. Comp. L. = American Journal of Comparative Law (USA).

AMA = Anuario Mercantil para Abogados (Espana).

AMMI = Arreglo de Madrid relativo al Registro internacional de
marcas de fabrica o de comercio, de 14 de abril de 1891.

AN = Audiencia Nacional.

Ann. = Annales de la propriété industrielle, artistique et littérai-
re (Francia).

Ann. AIPPI = Annuaire de la Asociacion Internacional para la Pro-
teccion de la Propiedad Industrial.

Antitrust Bull. = The Antitrust Bulletin (USA).

Antitrust L. J. = Antitrust Law Journal (USA).

AP = Audiencia Provincial.

Arch. PR = Archiv fiir Presserecht (Alemania).

Art. = Articulo.

Arts. = Articulos.

* Las abreviaturas mencionadas deberan utilizarse en todos los trabajos publicados en ADI.
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CC1
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CDC
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CE
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CIPA

cit.
CJPI

CLJCiv.

CMLR

CMLRev.
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Colum. VLA. J. L. & Arts
Consum. L.J.

Com.IDEI

Cont. Imp.
CPC
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= Der Betriebs-Berater (Alemania).
= Boletin de Derecho de Autor de la UNESCO.
= Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts

(Suiza).

= Bundesgerichtshof (Alemania).
= Boletin de Informacion del Ministerio de Justicia

(Espana).
Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la
Propriété Industrielle.

= Boletin de Jurisprudencia Constitucional (Espaha).
= Blatt fiir Patent, Muster und Zeichenwesen (Alemania).

Banking Law Anthology (USA).
Boletin do Ministerio da Justica (Portugal).

= Boletin Oficial de las Cortes Espariolas (hasta 1977).
= Boletin Oficial de las Cortes Generales (Espana).
= Boletin Oficial de la Oficina Comunitaria de Variedades

Vegetales.

= Boletin Oficial del Estado (Espana).

= Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (Espaia).

= Bundespatentgericht (Alemania).

= Entscheidungen des Bundespatentgerichts (Alemania).
= Bio-science Law Review (Reino Unido).

= The Business Lawyer (USA).

= Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Alemania).

Cddigo de Comercio (Espana).

= Court of Appeals for the Federal Circuit (USA).
= California Law Review (USA).
= Cour de Cassation (Francia).

Cadigo Civil (Espana).
Camara de Comercio Internacional.

= Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil (Espafa).
= Court of Customs and Patent Appeals (USA).
= Cuadernos de Derecho 'y Comercio (Espana).

Cabhiers de Droit Européen (Bélgica).

= Cuadernos de Derecho Farmacéutico (Espana).
= Cuadernos de Derecho Transnacional (Espana)

(www.uc3m.es/cdt).

= Constitucion Espafiola.
= Chicago-Kent Journal of Intellectual Property (USA).
= The Journal, Incorporating the Transactions of the

Chartered Institute of Patent Agents (Gran Bretana).

= citado.
= Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Indus-

trial. CEFI (Espana).

= Coleccion Legislativa de Esparia. Jurisprudencia Civil.

Common Market Law Reports (Gran Bretana).

= Common Market Law Review (Holanda).
= Comision Nacional de la Competencia.
= Comision Nacional de los Mercados y de la Competencia.

Columbia Law Review (USA).

= Columbia-VLA Journal of Law and The Arts (USA).
= Consumer Law Journal (Reino Unido).
= Comunicaciones IDEI. Instituto de Derecho y Etica In-

dustrial (Espana).

= Contrato e impresa.
= Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria.
= Convenio de Munich sobre la Patente Europea.
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CPIDC = Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de
la competencia (Espana).
CR = Computer und Recht (Alemania).

Cuad. Derecho Farm. Cuadernos de Derecho Farmacéutico (Espana).

CUP Convenio de la Union de Parfs.

CUPOV = Convenio Internacional para la Proteccion de las Obten-
ciones Vegetales, de 2 de diciembre de 1961.

D = Recueil Dalloz (Francia).

DAT = Derecho de la Alta Tecnologia (Argentina).
DdA = Le Droit d’Auteur (OMPI/BIRPI).

Dec. Leg. = Decreto legislativo.

Dereito = Dereito. Revista Xuridica da Universidade de Santiago
de Compostela (Espana).

DGRN = Direccion General de los Registros y el Notariado.

Dir. Econ. = [l Diritto della Economia (Italia).

Dir. inf. = Diritto della informazione e della informatica (Italia).
Dir. Sc. Int. = Diritto comunitario e degli Scambi Internazionali (Italia).
DL = Decreto Ley.

DN = Derecho de los Negocios (Espana).

DOPIUE = Diario Oficial de la Oficina de Propiedad Intelectual de
la Union Europea.

DOUE = Diario Oficial de la Union Europea.

DPCI = Droit et pratique du commerce international (Francia).

DSCD = Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (Es-
pana).

DSS = Diario de Sesiones del Senado (Espana).

E. Pub = Estatuto de la Publicidad de 11 de junio de 1964 (Espana).

ECC = European Commercial Cases (Gran Bretana).

ECLI = Indicador Europeo de Jurisprudencia.

ECLR = European Competition Law Review (Gran Bretana).

EDA = Economia e Diritto Agroalimentare (Italia).

EDJ = El Derecho-Base de datos de jurisprudencia y legislacion.

EIPR = European Intellectual Property Review (Gran Bretana).

EJBC = Enciclopedia Juridica Bdsica Civitas.

ELRev. = European Law Review (Gran Bretaha).

EPI = Estatuto de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de
1929, con ulteriores modificaciones.

EPO = European Patent Office.

ESC = Estudios sobre Consumo (Espana).

EuGRZ = Europdische Grundrechte Zeitschrift (Alemania).

EuR. = Europarecht (Alemania).

Expte = Expediente.

F = Federal Reporter.

F. Supp. = Federal Supplement.

F. Supp. 2d = Federal Supplement, Second Series.

F.2d = Federal Reporter, Second Series.

F.3d = Federal Reporter, Third Series.

FICPI = Federation Internationale des Conseils en Propriété In-
dustrielle.

FICPI Revue = Revue et Bulletin de la FICPI.

FJ = Fundamento Juridico.

For. It. = [l Foro Italiano (Italia).

For. Pad. = [l Foro Padano (Italia).

Fordham Corp. L. = Fordham Corporate Law Institute. Anuario (USA).

FSR = Fleet Street Law Reports (Gran Bretaha).

FTC = Federal Trade Commission (USA).
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LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
DERIVADOS DE VARIEDADES VEGETALES
CON LA MARCA DEL TITULAR DE LA OBTENCION
ANTE EL DERECHO ANTITRUST

COMMERCIALIZATION OF PRODUCTS OF PLANT
VARIETIES WITH THE HOLDER’S PLANT VARIETY
RIGHTS TRADEMARK AND ANTITRUST LAW

FERNANDO DE LA VEGA GARCIA"

RESUMEN

El articulo estudia las condiciones de legalidad establecidas por la legislacién antitrust apli-
cables a la utilizacion de la marca del titular de una obtencion vegetal en la comercializacion
de los productos derivados de la misma. El marco contractual de la comercializacion puede ser
diverso, pudiendo oscilar entre la «licencia de explotacién» y los contratos propios de la distribu-
cién comercial; en ambos contextos es posible incluir una autorizacién de utilizacién de marca
que refuerce la proteccion o prestigio de la variedad vegetal. No obstante, el cauce juridico
elegido para la comercializacion tiene especial incidencia en su tratamiento antitrust. Mientras
las «licencias de explotacion» activan las normas de exencion derivadas de los «acuerdos de
transferencia de tecnologia», la inclusién en contratos de distribucién implica la aplicacién del
Reglamento de Verticales y sus correspondientes Directrices. Ante esta situacion el articulo
estudia las distintas opciones de comercializacién de los productos derivados de variedades
vegetales con la marca del obtentor, poniendo de manifiesto las diferencias derivadas del De-
recho antitrust.

Palabras clave: variedades vegetales, distribucién, comercializaciéon, competencia,
antitrust.

ABSTRACT

The article studies the conditions of legality established by the antitrust legislation applicable
to the use of the trademark of the holder’s plant variety trademark in the commercialization of the
products derived from it. The contractual framework for commercialization can be diverse, ran-
ging from the «exploitation license» to the commercial distribution’s contracts; In both contexts, it
is possible to include an authorization to use a brand that reinforces the protection or prestige of
the plant variety. However, the legal channel chosen for commercialization has a special impact

“ Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Murcia. Direccion de correo electronico:
favega@ume.es. Este trabajo queda integrado en el marco del Proyecto de Investigacion RTI2018-093666-B-
100 del Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades («Sistemas de proteccion y explotacion comercial de
las innovaciones en el ambito de las variedades vegetales») (MINECO/FEDER, UE).

Fecha de recepcion: 28 de marzo de 2019 // Fecha de aceptacion: 26 de abril de 2019.
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on its antitrust treatment. While the «exploitation licenses» activate the exemption rules derived
from the «technology transfer agreements», inclusion in distribution contracts implies the appli-
cation of the Vertical Regulations and their corresponding Guidelines. In view of this situation, the
article studies the different commercialization options for products derived from plant varieties
with the breeder’s trademark, highlighting the differences derived from Antitrust Law.

Keywords: plant varieties, distribution, commercialization, competition, antitrust.
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CO DE UNA LICENCIA DE EXPLOTACION.—1. LA LICENCIA DE EXPLOTACION COMO «ACUERDO
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[. INTRODUCCION Y DELIMITACION DEL TEMA DE ESTUDIO

La importancia del material vegetal para cualquier Sociedad justificd la
adopcidon de medidas de proteccion desde el modelo del Derecho de la propie-
dad industrial. Paulatinamente se fue estableciendo a todos los niveles (inter-
nacional', europeo? y nacional) un sistema juridico que tutelaba los intereses
econdmicos del sector agricola y, simultineamente, estimulaba la investigacion
e innovacion, con el objeto de mejorar la productividad de las empresas del
sector y la competitividad de sus productos?.

En este contexto, la comercializacion de las variedades vegetales se halla
muy determinada por las normas de dicho sector. Aunque por comercializacion
o distribucion se entiende, con caracter general, aquel conjunto de operaciones
que hacen llegar el producto desde el final de la cadena de produccion hasta el

! Inicialmente la proteccion internacional se encontraba en el Convenio Internacional para la proteccion
de las obtenciones vegetales de 2 de diciembre de 1961, aprobado en el ambito de la Unidn Internacional para
la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (UPOV), suscrito y ratificado por Espana.

2 Representado por el Reglamento (CE) nim. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la proteccion
comunitaria de las obtenciones vegetales.

3 Sobre el sistema de proteccion juridica de las variedades vegetales, vid., especialmente, AAVV (2017).
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lugar donde el consumidor u otro empresario (distribuidor) lo adquiere*, cuando
lo que se comercializa o distribuye es una variedad vegetal protegida por un
derecho de obtencion, o incluso el producto derivado de la variedad vegetal, de-
beran respetarse normas especiales que afectan directamente a su distribucion,
procedentes del &mbito de proteccion de las obtenciones vegetales (basicamen-
te, a nivel nacional LOV?, ROV®y LSPV7; a nivel europeo el RPCV?; y a nivel
internacional el Convenio UPOV?). El articulo 24.2 LSPV entiende por comer-
cializacidn «la venta, la tenencia destinada a la venta, la oferta de venta y toda
cesion, entrega o transmision con fines de explotacion comercial, de semillas
o de plantas de vivero, incluido cualquier consumidor, a titulo oneroso o no»,
en contraste con lo que califica como produccion: «conjunto de operaciones
encaminadas a multiplicar y acondicionar las semillas y plantas de vivero para
efectuar siembras o plantaciones» (art. 24.1 LSPV).

El objeto de esta comercializacion puede ser aplicado a la propia variedad
vegetal protegida o al fruto o material de la cosecha derivado de la produccion
de la variedad'®. Aunque el derecho del obtentor implica exclusividad respecto
a diferentes actuaciones relativas al material de reproduccion o de multiplica-
cion de la variedad protegida (art. 12 LOV), la legislacion prevé una proteccion
conocida como «en cascada» respecto a conductas no autorizadas (por ejemplo
de comercializacion) de productos derivados de la variedad vegetal, «a menos
que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relacion con
dicho producto de cosecha» (art. 13.2 LOV)!!

En este contexto el presente articulo estudia un aspecto muy concreto inclui-
ble en la comercializacion de la variedad vegetal y su material por parte del titu-
lar del derecho de obtencion: la posible insercion de la clausula de utilizacion de
la marca del titular de la obtencidn vegetal. Aunque la marca Ginicamente tutela
el signo (no la variedad vegetal), es una practica que puede funcionar como
medida adicional de proteccion respecto a variedades que se caracterizan por la
importancia econdmica de los productos de la cosecha (v. gr. flores, frutos...)'%.

4+ AAVV (1996), pag. 73.

5 Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen juridico de la proteccion de las obtenciones vegetales.

¢ Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de proteccion de ob-
tenciones vegetales.

" Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos.

8 Reglamento (CE) ntm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la proteccion comunitaria de las
obtenciones vegetales.

° Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales, adoptado el 2 de diciembre de
1961, en Paris y en vigor desde el 10 de agosto de 1968.

1 Como se ha puesto de manifiesto, «por material de la cosecha han de entenderse las plantas o partes de
plantas que no se utilizan para la produccion o cultivo de otras, sino para el consumo o la produccion industrial»
[PALAU RAMIREZ (2007), pag. 1111].

" Como desarrollo de este apartado, el articulo 7.3 ROV entiende que «el obtentor no ha podido ejercer
razonablemente su derecho cuando desconocia las actuaciones efectuadas con el material de reproduccion o
multiplicacion de su variedad respecto al articulo 12.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero. Una vez conocidas las
actuaciones a que se refiere el apartado anterior, para acogerse a la extension del Derecho reflejada en los articu-
los 13.1y 13.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, debera haber realizado previamente las acciones necesarias para
ejercer dicho derecho en la fase de la multiplicacion o reproduccion en que se hayan producido estas actuaciones
sobre su material. Solo en el caso de demostrarse imposibles estas actuaciones, podra intentar ejercer dichos
derechos sobre el producto de la cosecha». Sobre la denominada «proteccion en cascada» propia de este ambito
vid. PETIT LAVALL, en AAVV (2017), pags. 548-553; PALAU RAMIREZ (2007), pags. 1114-1117; GARCIA VIDAL
(2011), pag. 105; SANCHEZ GIL (1996), pag. 231.

12 Se ha puesto de manifiesto que «en un principio, el recurso a las marcas comerciales resultaba en mu-
chos paises la tnica formula para lograr alguna forma de proteccion, al hallarse cerrada la posibilidad de registro
para numerosas especies de interés comercial (recordemos que la aplicacion de la proteccion de obtenciones
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Su formulacion juridica presenta problemas contractuales sobre todo en rela-
cion con el ambito del Derecho de la competencia, en su vertiente antitrust, ya
que dicha clausula podria ser calificada, en su caso, una restriccion injustificada
de la competencia en un determinado mercado, prohibida por los articulos 101
del TFUE y 1 de la LDC".

Para su estudio, y como primer paso, se estudia el marco contractual y rele-
vancia registral de la comercializacion de los productos derivados de una varie-
dad vegetal protegida, donde adquieren relevancia las licencias de explotacion
sobre variedades vegetales. No obstante, esta ubicacion contractual no impide
que se comercialicen a través de otras modalidades contractuales los produc-
tos derivados de variedades vegetales. Por ello, posteriormente se estudia la
trascendencia juridica de la marca como objeto de licencia independiente pero
integrada en un contrato de distribucion de la variedad vegetal a la luz del enjui-
ciamiento antitrust. Esta diferenciacion entre licencias de explotacion y contra-
tos de distribucidn con licencias de marca es importante en orden al estudio de
la trascendencia antitrust, pues las normas aplicables a cada figura establecen
exenciones no coincidentes. Sus conclusiones serviran para delimitar con ma-
yor claridad la legalidad de la utilizacion de la marca del titular de la obtencion
como condicion para la comercializacion realizada por terceros.

II. UBICACION CONTRACTUAL Y REGISTRAL
DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS
DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS

La comercializacion esta incluida en el término «explotacion», utilizado
muy habitualmente en las normas sobre propiedad industrial, comprendiendo
una amplia categoria en la que se incluyen actos muy diversos. El ambito de las
variedades vegetales no es una excepcion, haciéndose referencia a su «explota-
cion» en numerosos preceptos de su sistema normativo. Entre los mismos des-
tacan los comprendidos en los articulos 23 de la LOV y 16 del ROV, relativos a
la licencia contractual de «explotacion». Conviene detenerse en la misma para
aclarar la integracion o no en su concepto de la comercializacidon o distribucion
de los productos derivados de la variedad vegetal objeto de un derecho de ob-
tencion, fundamentalmente para determinar la ubicacion juridica, contractual,
de la clausula de utilizacion de la marca del obtentor en dicha comercializacion.

El sistema habitual de autorizacion por parte del titular del derecho de ob-
tencion vegetal es la «licencia de explotacion». A pesar de su importancia para
la produccion y comercializacidon de variedades vegetales, la licencia de explo-
tacion no es regulada pormenorizadamente'4, ni en la legislacion nacional ni en
la supranacional (Convenio UPOV). El articulo 23 de la LOV es exponente de
esta realidad, pues solo se refiere, de forma asistematica, a cuestiones como su
posible existencia en el ambito de las variedades vegetales, su configuracion
como exclusiva o no y sus formalidades (caracter escrito e inscripcion).

vegetales a todos los géneros y especies vegetales se incluyd por primera vez en el Acta 1991 de Convenio
UPOV)» [VILLARROEL LOPEZ DE LA GARMA. (2008), pag. 6].

13 Sobre la incidencia del Derecho antitrust en la licencia de marca vid. CORBERA MARTINEZ, en AAVV
(2018), pags. 461-478.

4 La doctrina es critica con este aspecto. Asi, GARCIA VIDAL (2017), pags. 820-821; VILLARROEL LOPEZ
DE LA GARMA. en AAVV (2007), pags. 236-237.
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El objeto propio de esta licencia es el «derecho de obtentor» sobre una va-
riedad vegetal, necesario para ejecutar las actuaciones realizadas respecto al
«material de reproduccion o de multiplicacion» de la variedad protegida y enu-
meradas en el articulo 12 de la LOV 5. Las auténticas licencias recaen, por tan-
to, sobre los actos que requieren autorizacion del titular de la obtencion por
quedar incluidos en el caracteristico ius prohibendi'®. Debe advertirse, por ello,
que la comercializacion de los productos derivados de la explotacion de la va-
riedad vegetal sobre la que recae un derecho de obtencidn no es el objeto tipico
o propio de la licencia de explotacion. En determinadas ocasiones resultan evi-
dentes las diferencias entre el «material de reproduccion», objeto del derecho de
exclusiva, y el «producto de la cosecha», especialmente cuando este deriva de
una clonacidon o multiplicacion vegetativa (asexual) de aquel .

A pesar de esta diferenciacion, la proteccion derivada de las normas so-
bre obtenciones vegetales no queda excluida respecto a determinados actos de
comercializacidon de los productos derivados de la explotacion de variedades
vegetales objeto de un derecho de obtencidon. Concretamente, debe recordarse
que el articulo 13 de la LOV requiere autorizacion del obtentor para comer-
cializar productos de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas,
«obtenidos por utilizacion no autorizada de material de reproduccion o de multi-
plicacion de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer
razonablemente su derecho en relacion con dicho material de reproduccion o de
multiplicacion». Este precepto representa la confirmacion de la ampliacion de
la proteccion del derecho de obtencidon mediante el ya citado supra «sistema de
proteccidn en cascadax». Por ello, una licencia de explotacion, encaminada ordi-
nariamente a la produccion, puede alcanzar también a la comercializacion de la
variedad vegetal o, incluso, de los productos de la cosecha'®. Esta ampliacion de
la proteccion del derecho de obtencion implica la importancia de la influencia
que una licencia de explotacion va a tener para el acto de comercializacion de
los productos derivados de la variedad vegetal.

A pesar de su relevancia, la licencia de explotacion no es la Ginica via con-
tractual para autorizar la comercializacion de los productos de la cosecha deri-
vados de un derecho de obtencidn. En la practica, sobre todo en el sector de los
frutales, se esta procediendo a realizar contratos diversos que tienen por objeto
determinadas variedades vegetales pero que no afectan al derecho del obtentor.
Suele tratarse de contratos tradicionales de venta o distribucion de los productos
derivados de la explotacion de variedades vegetales. Estos marcos contractuales
de comercializacion de variedades comerciales distintos a las licencias tam-
bién pueden ser negocios juridicos aptos para la introduccion de una clausula
de comercializacion con determinada marca del obtentor, sobre todo cuando el
distribuidor adquiere los productos directamente del obtentor, o de alguien que

15 Concretamente: a) la produccion o la reproduccion (multiplicacion); b) el acondicionamiento a los fines
de la reproduccion o de la multiplicacion; ¢) la oferta en venta; d) la venta o cualquier otra forma de comercia-
lizacion; e) la exportacion; f) la importacion, o g) la posesion para cualquiera de los fines mencionados en los
apartados a) a f).

16 GARCIA VIDAL (2017), pag. 825; VILLARROEL LOPEZ DE LA GARMA (2007), pag. 241.

17" A esta realidad hace referencia VILLARROEL LOPEZ DE LA GARMA (2007), pags. 240-241.

'8 Resultan interesantes los ejemplos de autorizaciones respecto los productos de la cosecha en GARCIA
VIDAL (2017) pags. 823-824. Asi, por ejemplo, se hace referencia a la posibilidad de entablar acciones frente a
un importador de productos de la cosecha de una variedad cultivada en Israel sin autorizacion, y ello fundamen-
tado en la denominada «proteccion en cascada» propia del ambito de las variedades vegetales.
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cuenta con su consentimiento, pero no adquiere el derecho de exclusiva para
explotar la variedad vegetal.

Las diferentes posibilidades contractuales para la comercializacion de los
productos derivados de la explotacion de variedades vegetales tienen una re-
percusion en el ambito de las normas de competencia, que sera analizada en los
siguientes epigrafes.

Antes de ello, conviene poner de manifiesto la importancia del registro para
la comercializacion de las variedades vegetales. En un primer momento, y en
relacion con la variedad vegetal en sentido estricto, el articulo 5.1 de la LSPV
dispone que «la inscripcion en el Registro de variedades comerciales, que exige
la conservacion de estas, es un requisito previo y obligatorio para la produccion
destinada a la comercializacion y para la comercializacion de semillas y plantas
de vivero». Posteriormente, y respecto a la licencia de explotacion, el articu-
lo 23.3 de la LOV establece que «los contratos de licencia se realizaran por
escrito y no surtiran efectos frente a terceros mientras no estén debidamente ins-
critos en el libro registro de licencias». Como se observa, los correspondientes
registros adquieren trascendencia cuando el objeto es una variedad comercial
en sentido estricto, afectando solo indirectamente a los productos de la cosecha.

III. LA UTILIZACION DE LA MARCA DEL OBTENTOR
EN LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ACORDADA
EN EL MARCO DE UNA LICENCIA DE EXPLOTACION

1. LA LICENCIA DE EXPLOTACION COMO «ACUERDO DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA»

La licencia de explotacion de variedades vegetales constituye un «acuerdo
de transferencia de tecnologia», al tener por objeto lo que el Derecho de la com-
petencia define como «derechos de tecnologia»: «los conocimientos técnicos'
y los siguientes derechos, o una combinacion de los mismos, incluidas solicitu-
des o solicitudes de registro de dichos derechos», haciéndose referencia expresa
entre tales derechos a los «certificados sobre obtenciones vegetales» en el RE-
CATT?. En esta linea la doctrina ha puesto de manifiesto la funcion econdémica
de la licencia, afirmando que permite «facilitar la transferencia de tecnologia al
sector productor agricola, que accede asi a material avanzado mientras el obten-
tor del mismo percibe una retribucidon adecuada por la divulgacion de su varie-
dad, asegurando el incentivo econdmico y la pervivencia de la investigacion»?'.
La propia LSPV dispone en su preambulo que «mediante las semillas y plantas

1 Los «conocimientos técnicos» son definidos por el Reglamento como «un conjunto de informacion
practica derivada de pruebas y ensayos, que es: i) secreta, es decir, no de dominio pablico o facilmente accesi-
ble; ii) sustancial, es decir, importante y Gtil para la produccion de los productos contractuales, y iii) determina-
da, es decir, descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de
secreto y sustancialidad» [art. 1.1.7)].

2 Articulo 1.1.5) del Reglamento (UE) nim. 316/2014 de la Comision, de 21 de marzo, relativo a la
aplicacion del articulo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorias de acuerdos de transferencia de
tecnologia, y vigente hasta el 30 de abril de 2026, en adelante RECATT).

2l VILLARROEL LOPEZ DE LA GARMA (2008), pag. 236. En este sentido, el apartado 51 de las Directrices
sobre acuerdos de tecnologia (2014/C 89/03) hace referencia a que «el concepto de transferencia implica que la
tecnologfa debe pasar de una empresa a otra. Estas transferencias suelen realizarse por medio de licencias por
las que el licenciante otorga al licenciatario el derecho a utilizar sus derechos de tecnologia exigiendo como
contraprestacion el pago de un canon».
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de vivero se logra, ademas, una transferencia plena de tecnologia de vanguardia
desde el laboratorio de investigacion al campo de cultivo».

Esta calificacion del contrato de licencia como «acuerdo de transferencia de
tecnologia» le hace destinatario de normas especiales de defensa de la compe-
tencia que tienen por objeto introducir excepciones especiales a la prohibicion
general de la realizacion de acuerdos restrictivos de la competencia. Dichas nor-
mas especiales, representadas en el ya citado RECATT, han ido evolucionando
desde los primeros movimientos defensores de la especialidad de los afos se-
senta del siglo xx, en los que se produjeron las primeras manifestaciones forma-
les de la Comision con el objeto de especializar el tratamiento de las licencias
de transferencia de tecnologia®>. Mas de veinte ahos mas tarde se iniciaron las
publicaciones de los reglamentos de exenciones por categoria en estos ambitos,
comenzando por el Reglamento (CEE) ntim. 2349/84 relativo a la aplicacion
del apartado 3 del articulo 85 del Tratado a determinadas categorias de acuerdos
de licencia de patentes, y terminando por el actual RECATT, comprensivo de
mas modalidades de propiedad intelectual, en la linea iniciada en 1996%. Junto
a este documento debe destacarse también la Comunicacion de la Comision que
incorpora las «Directrices relativas a la aplicacion del articulo 101 del TFUE a
los acuerdos de transferencia de tecnologia» (2014/C 89/03).

Estas normas especiales se caracterizan por el reconocimiento general de la
inaplicacion del articulo 101, apartado 1, del TFUE, legitimando de esta forma
determinadas restricciones de competencia que, sin el Reglamento, estarian pro-
hibidas por el Derecho de la competencia. La aplicacion del RECATT a las licen-
cias de explotacion de variedades vegetales implica el reconocimiento general
de una exencion a la prohibicion general derivada del articulo 101 del TFUE (y,
consecuentemente, a nivel interno, del art. 1 de la LDC). Asi, el articulo 2.1 del
RECATT dispone que «con arreglo al articulo 101, apartado 3, del Tratado y sin
perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento, se declara que el articu-
lo 101, apartado 1, del Tratado no se aplicara a los acuerdos de transferencia de
tecnologia». La inclusion de los acuerdos de transferencia de tecnologia significa
que para el RECATT dichos acuerdos cumplen las condiciones establecidas del
articulo 101, apartado 3, del TFUE?*: a) generan eficiencias econdmicas; b) son
indispensables para alcanzar estas eficiencias; c) se reserva a los consumidores
de los mercados afectados una participacion equitativa en los incrementos de efi-
ciencia, y d) no ofrecen a las empresas la posibilidad de eliminar la competencia
respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.

2. TRATAMIENTO DEL ACUERDO DE UTILIZACION DE LA MARCA DEL OBTENTOR
EN LAS NORMAS SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

La exencion derivada de la aplicacion del RECATT a las licencias de explo-
tacion sobre variedades vegetales no es absoluta, pues se entiende que solo es

22 Al respecto, se hace referencia a la publicacion en 1962 del «mensaje de Navidad», que «implicd una
importantisima declaracion de la politica que la Comision seguirfa en relacion con los acuerdos relativos a
patentes» [BAHAMONDE DELGADO. (2016), pags. 186-187].

» En este sentido, «la aprobacion del Reglamento CE 240/96 sobre acuerdos de transferencia de tecno-
logfa supuso un nuevo hito al reunir los regimenes anteriores en un @inico cuerpo normativo» [BAHAMONDE
DELGADO (2016), pags. 186-187].

2* Al respecto, CORBERA MARTINEZ (2018), pags. 467-468.
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admisible cuando pueda presumirse «con suficiente seguridad que cumplen las
cuatro condiciones del articulo 101, apartado 3 del TFUE»*. Ademas, una vez
determinada la procedencia de la exencion debe estudiarse si seria aplicable en
los supuestos que dentro de la licencia sobre la variedad afecte a la marca del
obtentor. Por ello, conviene dividir este epigrafe en dos apartados, uno en el que
se repasen los presupuestos generales de la exencion y otro donde especifica-
mente se examinen los presupuestos especiales de su aplicacion a la clausula de
utilizacion de marca.

2.1. Presupuestos generales de la exencion

El presupuesto principal de la exencidn es de caracter cuantitativo, pues se
delimita en torno a umbrales mdximos de cuota de mercado, establecidos como
Iimites objetivos por el articulo 3 del RECATT. Dichos umbrales oscilan entre
el 20 y el 30 por 100, dependiendo de si las partes del acuerdo de tecnologia
sean 0 no empresas competidoras: mientras que para las primeras el Iimite es
que la cuota de mercado conjunta de las partes no exceda del 20 por 100, para las
segundas el presupuesto cuantitativo es que «la cuota de mercado de cada una
de las partes no exceda del 30 por 100 en el mercado o mercados de referencia»
(art. 3.2 del RECATT). El estudio de este presupuesto requiere determinar el
concepto de competidor y las normas de determinacidn de la cuota de mercado:

A) Para la determinacion del concepto de «competidor» las «Directrices
sobre acuerdos de transferencia de tecnologia» otorgan maxima relevancia a si
las partes «habrian sido competidores reales o potenciales de no haberse cele-
brado el acuerdo. Si a falta del acuerdo las partes no hubiesen sido competidores
reales o potenciales en ningin mercado de referencia afectado por el acuerdo,
se considera que no son competidores» (apartado 28)?°. En los supuestos de
licencias de explotacion sobre variedades vegetales licenciante y licenciatario
no se encuentran en una relacion de competencia en el sentido de aplicacion del

2 A ello se refieren las «Directrices relativas a la aplicacion del articulo 101 del TFUE a los acuerdos de
transferencia de tecnologia» (2014/C 89/03), apartado 41. Ademas, debe anotarse que incluso cumpliendo los
presupuestos del RECATT es posible la retirada de la exencion en casos particulares. Al efecto, el articulo 6
del RECATT prevé dicha posibilidad si se considera que, en un caso concreto, un acuerdo de transferencia
de tecnologia al que se aplica la exencion prevista en el articulo 2 del RECATT produce, no obstante, efectos
incompatibles con el articulo 101, apartado 3, del TFUE; el propio articulo detalla posteriormente alguno de los
casos mas representativos.

% Debe apuntarse que esta delimitacion del concepto de «competidor» es seguida por la jurisprudencia
y otras directrices europeas. Asi, en primer lugar, EIl TGUE ha recordado, asimismo, en su Sentencia de 8 de
septiembre de 2016 (asunto T-472/13) que «para determinar si una empresa es un competidor potencial en un
mercado, la Comision tiene que comprobar si, de no haberse concluido el acuerdo que examina (la cursiva es
nuestra), habrian existido posibilidades reales y concretas de que dicha empresa hubiera entrado en el citado
mercado y hubiera competido con las empresas que ya estaban establecidas en el mismo. Esta demostracion
no debe basarse en una mera hipotesis, sino que debe estar apoyada por factores de hecho o un anélisis de las
estructuras del mercado pertinente. Por tanto, no puede calificarse a una empresa de competidor potencial si
su entrada en el mercado no corresponde a una estrategia econémica viable» (apartado 100 de la citada sen-
tencia TGUE. Vid., también, la Sentencia de 29 de junio de 2012, E.ON Ruhrgas y E.ON/Comision, T-360/09,
EU:T:2012:332, apartado 86 y jurisprudencia citada). En segundo lugar, las Directrices sobre la aplicabilidad
del articulo 81 a la cooperacion horizontal (DO C 3, de 6 de enero 2001), por su parte, consideran «que dos em-
presas son competidoras reales si operan en el mismo mercado de referencia» y que «una empresa es competi-
dora potencial de otra si, de no existir el acuerdo (la cursiva es nuestra), en caso de un incremento pequefio pero
permanente de los precios relativos, es probable que la primera empresa realice en un corto periodo de tiempo
las inversiones adicionales necesarias o los gastos de adaptacion necesarios para poder entrar en el mercado de
referencia en el que opera la segunda empresa» (apartado 10).
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RECATT, por lo que el umbral estaria fijado en el 30 por 100. La habitual rela-
cion vertical entre ambos les aleja de dicha relacion de competencia.

B) El calculo de los umbrales de cuota de mercado deben seguir las pau-
tas del articulo 8 del RECATT?, cuyo examen excede del objeto del presente
articulo.

Junto a estos umbrales maximos de cuota de mercado, la aplicacidon de la
exencion derivada del RECATT queda condicionada al cumplimiento de presu-
puestos generales de contenido negativo: que el acuerdo no se halle incluido en
el articulo 5 del RECATT (restricciones excluidas) o que no quede excepcio-
nado dentro de lo que se consideran restricciones especialmente graves (art. 4
del RECATT). La concrecion de estos presupuestos se realizara en este articulo
solo respecto a las aplicables en supuestos de licencias sobre marcas en contra-
tos de explotacion de variedades vegetales (siguiente apartado).

[ Criterios aplicables a la cldusula de utilizacion de marca

Aunque la exencion derivada del RECATT resulte aplicable a un determina-
do acuerdo de licencia sobre variedades vegetales, y por tanto no pueda ser con-
siderado ilicito por las normas de competencia, debe estudiarse si tal exencidon
es asimismo procedente respecto a un aspecto muy concreto de dicho contrato:
la utilizacion de la marca del licenciante u obtentor en la comercializacion de
los productos derivados de la variedad vegetal. Su examen debe partir de las
alusiones que el RECATT hace a la «propiedad intelectual», al ser la categoria
en la que queda incluida la marca?®.

El articulo 2.3 del RECATT hace referencia a la cuestion, al confirmar la
aplicacion de la exencidn prevista en su apartado 1 también a las disposiciones
de los acuerdos de transferencia de tecnologia (en este caso, licencias sobre va-
riedades vegetales) relativas a la compra de productos por el licenciatario o re-
ferentes a la concesion de licencias o a la cesion de otros derechos de propiedad
intelectual (en este caso, marcas) o conocimientos técnicos al licenciatario si, y
en la medida que, estas disposiciones estén directa y exclusivamente relaciona-
das con la produccion de los productos contractuales.

La inclusion, por tanto, de una clausula por virtud de la que se acuerda la
utilizacion de la marca del licenciante u obtentor en la comercializacion de los

2 Los criterios son los siguientes: a) la cuota de mercado se calculara sobre la base de los datos del valor
de las ventas en el mercado; si no se dispone de datos sobre el valor de las ventas en el mercado, podran utili-
zarse estimaciones basadas en otro tipo de informaciones fidedignas sobre el mercado, incluidos los volimenes
de ventas en el mercado, para determinar la cuota de mercado de la empresa de que se trate; b) la cuota de
mercado se calculara sobre la base de datos relativos al ano natural precedente; c) la cuota de mercado de las
empresas mencionadas en el articulo 1, apartado 2, parrafo segundo, letra e), se repartira equitativamente entre
las empresas que detenten los derechos o facultades enumerados en el articulo 1, apartado 2, parrafo segundo,
letra a); d) la cuota de mercado de un licenciante en un mercado de referencia para los derechos de tecnologia
licenciados se calculara sobre la base de la presencia de los derechos de tecnologifa licenciados en el mercado
o mercados de referencia (que son el mercado del producto y el mercado geografico) en los que se vendan los
productos contractuales, es decir, sobre la base de los datos sobre ventas de los productos contractuales fabrica-
dos por el licenciante y sus licenciatarios combinados; e) si la cuota de mercado contemplada en el articulo 3,
apartados 1 o 2, no excediera inicialmente del 20 o del 30 por 100, respectivamente, pero superara posterior-
mente dichos niveles, la exencion establecida en el articulo 2 seguirfa aplicandose durante un periodo de dos
afios civiles consecutivos siguientes al afio en que por primera vez se excediera el limite del 20 o del 30 por 100.

% En este sentido, el articulo 1.1./) del RECATT define a la propiedad intelectual como «los derechos de
propiedad industrial, en particular patentes y marcas, los derechos de autor y derechos afines».
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productos derivados del derecho de exclusiva solo requiere, para la aplicacion
de la exencion del RECATT, que esté directa y exclusivamente relacionada con
la producciodn de tales productos. Este hecho lo confirman las «Directrices so-
bre acuerdos de transferencia de tecnologia», cuyo apartado 47 aclara que dicha
condicion permite «que el licenciatario explote mejor los derechos de tecnologia
licenciada». Las propias directrices ponen un ejemplo precisamente aplicado a
las marcas: «si un licenciante autoriza al licenciatario a utilizar su marca en los
productos que incorporan la tecnologia licenciada, esta licencia de marca puede
ayudar al licenciatario a explotar mejor la tecnologia licenciada al hacer posible
que los consumidores asocien inmediatamente el producto con las caracteristicas
que le confiere los derechos de tecnologia licenciada. Una obligacion consistente
en que el licenciatario tenga que utilizar la marca del licenciante también puede
contribuir a la difusion de la tecnologia al permitir que el licenciante sea identi-
ficado con la fuente de la tecnologia». Como se observa, se hace referencia tanto
a la «autorizacion», en cuyo caso el licenciatario tiene el derecho al uso de la
marca, como a la «obligacion», que no dejaria libertad en relacion con la utiliza-
cion de la marca respecto a los productos afectados. A pesar de esta afirmacion
del RECATT debe advertirse que la hipotética posicion de dominio que pueda
presentar el licenciante en el mercado de referencia puede derivar en supuestos
de abusos (imposicion de condiciones no equitativas o vinculaciones ilegales)
que estarian prohibidos por los articulos 102 del TFUE y 2 de la LDC.

La aplicacion del RECATT en estos supuestos abarca incluso los supuestos
en que el principal interés de las partes resida en la explotacion de la marca
en lugar de la variedad vegetal. La excelente calidad que puede transmitir una
determinada marca puede implicar que el interés principal del licenciatario sea
precisamente esa marca, pasando a un nivel secundario los productos derivados
de la obtencion vegetal. Las normas sobre acuerdos de tecnologia no siempre
han amparado estos supuestos, como deriva de la Decision de la Comision en
Moosehead/Whitbread®.

IV. LA UTILIZACION DE LA MARCA DEL OBTENTOR
EN CONTRATOS DISTINTOS A LA LICENCIA
DE EXPLOTACION DE VARIEDADES VEGETALES

1. INTRODUCCION

Cuando la distribucion se separa con claridad de la produccion de la varie-
dad vegetal protegida la licencia de explotacion deja de tener interés para el dis-
tribuidor, que acude directamente a negocios juridicos alejados del ambito de la

» En esta Decision (DO L 100, de 20 de abril de 1990, p. 32) la Comision resolvid una solicitud de
declaracion negativa o, en su defecto, de una exencion con arreglo al apartado 3 del articulo 85 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Econdmica Europea. Segin el acuerdo Moosehead concedia a Whitbread el de-
recho Gnico y exclusivo de fabricar, promover, comercializar y vender cerveza con la marca «Moosehead» en
el territorio concedido (Reino Unido, Islas del Canal e Isla de Man), utilizando el know-how secreto de Moose-
head. La Comision resolvid que la «exencion por categorias prevista en el Reglamento (CEE) ntim. 556/89 de
la Comision (°) se aplica a los acuerdos que combinan licencias de know-how y de marca cuando, como estipula
el apartado 1 del articulo 1, la licencia de marca es accesoria a la de know-how. En el caso presente, el interés
primario de las partes reside en la explotacion de la marca més que en la del know-how. Las partes ven el origen
canadiense de la marca como un elemento crucial para el éxito de la campana comercial para la promocion
de Moosehead como una cerveza canadiense. Es estas circunstancias, las clausulas del contrato relativas a las
marcas no son accesorias y, por tanto, el Reglamento (CEE) nim. 556/89 no se aplica».
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propiedad intelectual y propios del derecho de la distribucion. En estos casos el
distribuidor tiene como fin exclusivo la colocacion de productos ya terminados,
respecto a los que el derecho de obtencidn se ha agotado en el mercado mino-
rista (cfr. art. 16 de la LOV)*.

La distribucion de los productos puede realizarse mediante negocios juridi-
cos diversos, directamente a través del distribuidor o, incluso, con contratos de
prestacion de servicios logisticos, en los que el auténtico distribuidor externa-
liza la ejecucion de determinadas actividades a los «operadores logisticos». Al
respecto, conviene dejar constancia de la creciente importancia de estos empre-
sarios, incorporados expresamente al Ambito de la legislacion del transporte tras
la Ley 9/2013, de 4 de julio®'. El entramado contractual puede llegar a ser mas
complejo, pues el operador logistico podria llegar a ejecutar los servicios con-
tratados con medios propios o ajenos, incluyendo en este Gltimo caso a terceras
empresas que ejecutarian directamente las actividades de distribucion.

En este contexto contractual, alejado de la explotacion de la variedad vege-
tal en sentido estricto, puede incorporarse una clausula de autorizacion u obli-
gacion de utilizacidon de una determinada marca. Se trata de una medida que
podria beneficiar tanto al obtentor, pues ayudaria a identificar la variedad en el
mercado, como al distribuidor, que se beneficiaria del eventual prestigio de la
marca que distingue a la variedad.

2. INCLUSION DE LA LICENCIA DE MARCA EN ACUERDOS DE DISTRIBUCION
E INCIDENCIA DEL DERECHO ANTITRUST

La licencia de marca queda configurada como un negocio juridico autdono-
mo recogido en el articulo 48 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
(LM)?2. Se trata de un contrato de explotacion de bienes inmateriales, incluible
en el contexto de la propiedad industrial. Por virtud del mismo, y salvo pacto
en contrario, el titular de la licencia puede utilizar la marca «durante toda la
duracion del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional
y en relacion con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté
registrada» (art. 48.4 de la LM).

% Sobre el agotamiento en este ambito vid. GARCIA VIDAL (2016), pags. 76-100; VIVES VALLES (2016),
pags. 5y sigs.

31 Concretamente, el articulo 122 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenacion de los transportes te-
rrestres (LOTT) los califica como «empresas especializadas en organizar, gestionar y controlar, por cuenta aje-
na, las operaciones de aprovisionamiento, transporte, almacenaje o distribucion de mercancias que precisan sus
clientes en el desarrollo de su actividad empresarial. En el ejercicio de su funcion, el operador logistico podra
utilizar infraestructuras, tecnologia y medios propios o ajenos». Con anterioridad a 2013, y a pesar de su auge,
solo se hacia referencia a este empresario en el articulo 5 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancias, o en los articulos 212 y 232 del RD Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Por ello,
se llego a identificar con figuras consolidadas en el ambito de la ordenacion juridica del transporte, como las
agencias de transporte, transitarios, almacenistas-distribuidores, ... [al respecto, ZUNARELLI (1996), pags. 57-58;
LoPEz QUIROGA (2001), pag. 81; AAVV (1995), pag. 9], al desplegar ciertamente actividades anilogas a las del
operador logistico en la fase de ejecucion en el ambito de la distribucion. En este sentido, por ejemplo, en el
expediente de concentraciones de empresas C42/99 (LOGISTA/MIDESA), notificado al SDC el 14 de julio de
1999, se definid a los operadores logisticos como «aquellas personas fisicas o juridicas que reciben en deposito
en sus almacenes o locales mercancias o bienes ajenos, realizan en relacion con los mismos las funciones de
almacenaje, ruptura de cargas u otros complementarios que resulten necesarios, y lleven a cabo o gestionen la
distribucion de los mismos, de acuerdo con las instrucciones de los depositantes».

32 Sobre este negocio juridico, vid. RONCERO SANCHEZ. (1999); ORTUNO BAEZA (2000).
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A pesar de su autonomia juridica, la licencia de marca puede quedar inclui-
da en el marco de un contrato de distribucidn, siendo asi personalizada en un
determinado contexto y junto a posibles clausulas adicionales (por ejemplo, la
que obligarfa a su utilizacidon respecto a los productos —en este caso varieda-
des— que identificase)™.

Aunque el régimen juridico positivo de las licencias y de los contratos de
distribuciodn es escaso, el Derecho antitrust debe tenerse muy en cuenta al in-
troducir especiales normas de comportamiento en la distribucion de productos.
Como es sabido, la calificacion de las relaciones entre empresas de un mercado
resulta decisiva para el enjuiciamiento antitrust, distinguiéndose entre conduc-
tas horizontales y verticales, previendo un régimen juridico diferente.

Conviene recordar que horizontales son aquellas conductas realizadas en-
tre competidores directos que operan en un mismo sector o nivel de mercado,
como por ejemplo las siguientes: fijacion de precios comunes (eliminacidon de
la competencia externa); reparto de mercados (eliminacion de la competencia
interna); intercambio de informaciones; colaboracion en I + D con efectos
restrictivos; ventas conjuntas (centrales de ventas); discriminacion colectiva
o boicot; condiciones uniformes de venta, suministro, garantia... Estas con-
ductas se identifican con lo que la doctrina denomind en un primer momento
como «cartel», al definirlo como «todo acuerdo o medida horizontal de origen
concertado y limitativa de la competencia»?*. Se trata de conductas especial-
mente dafinas para la competencia. En la actualidad, su concepto legal parece
identificar también al cartel con las relaciones horizontales, al requerir que la
practica se realice entre «competidores»*. Los contratos de comercializacion
de variedades vegetales bajo la marca del obtentor, cuando se instrumentali-
zan a través de contratos de distribucidn, quedan fuera de esta categoria de
conductas, al estar realizado entre empresarios situados en distintos planos de
mercado.

Resulta méas acertado encuadrar dichos contratos de distribucion en las rela-
ciones verticales, realizadas entre operadores que no son competidores directos.
Entre otras, las practicas verticales prohibidas méas habituales son las siguien-
tes: fijacion de precios de productor a distribuidor; otorgamiento de exclusivas
territoriales de venta o de compra; prohibicion de exportaciones paralelas; con-
tratos «enganchados»... No obstante, las conductas incluibles en las «relaciones
verticales» tienen un tratamiento antitrust menos severo que las horizontales, al
aplicarseles con caracter general el Reglamento (UE) 330/2010 de la Comision,
de 20 de abril, relativo a la aplicacion del articulo 101, apartado 3, del TFUE a
determinadas categorias de acuerdos verticales y practicas concertada (REC),

¥ Se ha puesto de manifiesto la «aptitud de la licencia de marca de integrarse, a veces como un elemento
esencial, en determinadas modalidades contractuales pertenecientes a la categorfa de la distribucion comercial»
[MARTIN ARESTI (2010), pag. 107].

3 Costas COMESANA (1997), pag. 28.

¥ Debe recordarse que segin la el apartado 2 de Disposicion Adicional Cuarta, segin redaccion del arti-
culo 3 del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, define al «cértel» como «todo acuerdo o préctica concer-
tada entre dos o mas competidores cuyo objetivo consista en coordinar su comportamiento competitivo en el
mercado o influir en los pardmetros de la competencia mediante practicas tales como, entre otras, la fijacion o
la coordinacion de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales, incluso en relacion con los
derechos de la propiedad intelectual e industrial; la asignacion de cuotas de produccion o de venta; el reparto de
mercados y clientes, incluidas las colusiones en licitaciones, las restricciones de las importaciones o exportacio-
nes o las medidas contra otros competidores contrarias a la competencia».
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que considera que parte de ellos «pueden mejorar la eficiencia econdmica de
una cadena de produccidn o de distribucion al permitir una mejor coordinacidon
entre las empresas participantes. En concreto, pueden dar lugar a una reduccion
de los costes de transaccion y distribucion de las partes y optimizar sus niveles
de ventas y de inversion»*.

3. CRITERIOS ANTITRUST APLICABLES A LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCION
CON INCLUSION DE LICENCIA DE MARCAS

Los criterios del REC son diferentes a los establecidos en el RECATT, por
lo que el tratamiento de la utilizacion de la marca del obtentor en la comerciali-
zacion de variedades vegetales difiere en funcidn del tipo de contrato realizado.
Mientras la «licencia de explotacion» implica su consideracion como «acuerdo
de transferencia de tecnologia» (aplicandose los criterios del RECATT), la in-
clusion de la licencia de marca en un contrato de distribucion activa la aplica-
cion de los criterios del REC.

El REC dispone en su articulo 2.1 REC una clara exencion: «con arreglo
al articulo 101, apartado 3, del Tratado y sin perjuicio de las disposiciones del
presente Reglamento, se declara que el articulo 101, apartado 1, del Tratado no
se aplicara a los acuerdos verticales». Esta exencidn «se aplicard siempre que
la parte del mercado del proveedor no supere el 30 por 100 del mercado de re-
ferencia en el que vende los bienes o servicios contractuales y que la parte del
mercado del comprador no supere el 30 por 100 del mercado de referencia en el
que compra los servicios o bienes contractuales» (art. 3.1 REC).

Cuando el acuerdo de distribucion incluye clausulas que se refieren a la
cesion al comprador (distribuidor), o la utilizacidn (licencias) por el comprador,
de derechos de propiedad intelectual (como puede ser una marca, en nuestro
caso del obtentor), la exencidn se aplicara siempre que se cumplan cinco condi-
ciones (cfr. art. 2.3 REC y apartado 31 de las Directrices relativas a restricciones
verticales), acogiendo de esta forma un criterio restrictivo®’; concretandolas al
ambito de la licencia de marca, las condiciones son las siguientes:

En primer lugar, la licencia de marca debe formar parte de un acuerdo ver-
tical, es decir, un acuerdo que establezca condiciones con arreglo a las cuales
las partes puedan adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios.
La inclusion de la misma en un contrato de distribucion de productos derivados
de la produccidn de variedades vegetales, sobre los que el derecho de obtencidon
esta agotado, es claro exponente de una relacion vertical. Como advierten las
Directrices Verticales (apartado 33), esta primera condicidon aclara que no se
trata de contemplar acuerdos relativos a la cesion o concesion de licencias para
la fabricacion de bienes, asi como tampoco de amparar un puro acuerdo de li-
cencia a efectos de comercializacion.

En segundo lugar, la licencia de marca debe destinarse a ser utilizada por
el propio distribuidor. Por tanto, no es de aplicacion cuando es el distribuidor el

% Considerando 6 del citado Reglamento. Sobre las «restricciones verticales» vid., especialmente, Ba-
CHES OpPI (2014); ZURIMENDI ISLA (2007) y (2006).

3 Como ponen de manifiesto las Directrices relativas a restricciones verticales (2010/C 130/01) en su
apartado 31, se excluyen del Reglamento de Exencion por Categorias todos los demas acuerdos verticales que
contengan clausulas de DPI.
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que ofrece derechos de propiedad industrial al proveedor, alejando esta segunda
condicidn la aplicacion de la exencion del REC a contratos de transferencia que
prevean restricciones sobre las ventas al proveedor. La licencia del obtentor
incluida en contratos de distribucion de productos derivados de variedades ve-
getales si cumpliria esta segunda condicion de la exencion.

En tercer lugar, la licencia de marca no debe constituir el objeto principal
del acuerdo. Siguiendo a las Directrices Verticales (apartado 35), esta condi-
cion tiene como objetivo principal que el acuerdo no debe ser la licencia de la
marca, sino la compra o distribucion de bienes o servicios y las licencias de
marca debe servir para la ejecucion del acuerdo vertical. Esta condicion también
se incluirfa en el supuesto estudiado en el presente trabajo.

En cuarto lugar, la licencia de marca debe estar directamente relacionada
con la utilizacion, la venta o la reventa de bienes o servicios por parte del
comprador o sus clientes. Aunque los productos destinados a la reventa son
suministrados por el titular de la licencia, es posible también que puedan ser
adquiridos por el licenciatario a otro suministrador. Se trataria, en este ltimo
supuesto, del caso en que la marca correspondiese a un obtentor y los pro-
ductos hayan derivado de la explotacion por otros empresarios de la variedad
vegetal.

En quinto lugar, la cldusula de licencia de marca no debe contener restric-
ciones de la competencia que tengan el mismo objeto o efecto que las restriccio-
nes verticales que no estdn exentas con arreglo al REC. Esta condicion persigue
dotar de coherencia al Reglamento, al prohibir que la licencia de marca incluida
en un contrato de distribucion permita realizar restricciones consideradas ya
exentas por el propio Reglamento.

En concreto, el articulo 4 REC enumera aquellas restricciones que no gozan
de la exencion por categorias, al considerarse por la norma como «restricciones
especialmente graves» (hardcore restrictions)®. En estos casos se activa una
presuncion de antijuridicidad, es decir, se entiende que el acuerdo esta incluido
en el ambito del articulo 101, apartado 1 y que «es poco probable que el acuerdo
cumpla las condiciones del articulo 101, apartado 3»%.

La aplicacidon de esta condicion implica que la inclusidon de la licencia de
marca del obtentor en un contrato de distribucion no puede implicar alguna de
las siguientes conductas:

a) Restriccidn de la facultad del licenciatario de determinar el precio de
venta, sin perjuicio de que el proveedor pueda imponer precios de venta maxi-
mos o recomendar un precio de venta, siempre y cuando estos no equivalgan
a un precio de venta fijo o minimo como resultado de presiones o incentivos
procedentes de cualquiera de las partes [art. 4.a) REC]. Aunque son facilmente
imaginables casos de fijacion de precios, debe advertirse la posible realizacion

¥ Este precepto ha sido calificado como uno de los mas complejos del REC [WIICKMANS y TUYTSCHAEVER
(2011), pag. 148].

¥ Directrices Verticales, apartado 47. El mismo apartado aclara que a pesar de esta presuncion, las empre-
sas pueden demostrar los efectos favorables a la competencia de conformidad con el articulo 101, apartado 3,
en un caso individual. En caso de que las empresas justifiquen que las probables eficiencias resultan de la inclu-
sion de la restriccion especialmente grave en el acuerdo y que se cumplen en general todas las condiciones del
articulo 101, apartado 3, ello requerira que la Comision evalte efectivamente el probable impacto negativo en la
competencia antes de hacer la evaluacion final sobre si se cumplen las condiciones del articulo 101, apartado 3.
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de fijaciones indirectas, tales como por ejemplo el control de los niveles maxi-
mos de descuentos®.

b) Restriccidn del territorio en el que, o de la clientela a la que, el licencia-
tario parte del acuerdo, sin perjuicio de una restriccion sobre su lugar de esta-
blecimiento, pueda vender los productos derivados de las variedades vegetales
[cfr. art. 4.b) REC]. La restriccion se acerca a la prohibicion general de repartos
de mercado. Existen, no obstante, determinados supuestos que estan excepcio-
nados y que, por tanto, estarfan dentro de la exencion general del REC*'.

¢) Restriccion de las ventas activas*? o pasivas® a los usuarios finales por
parte de los miembros de un sistema de distribucion selectiva que operen al
nivel de comercio minorista al por menor, sin perjuicio de la posibilidad de pro-
hibir a un miembro del sistema que opere fuera de un lugar de establecimiento
no autorizado.

d) Restriccion de los suministros cruzados entre distribuidores dentro de
un sistema de distribucion selectiva, inclusive entre distribuidores que operen a
distintos niveles de actividad comercial.

V. CONCLUSIONES

Las normas especiales sobre proteccion de las variedades vegetales presen-
tan incidencia en el régimen de los contratos de comercializacion de los pro-
ductos derivados de las mismas. La vigencia de un sistema de proteccidon «en
cascada» implica una clara conexion entre las normas de Derecho industrial
y las propias del a&mbito de la distribucion. Entre las diversas cuestiones que
puede plantear esta relacion destaca la utilizacion de una marca del obtentor
en la distribucion de los productos derivados de la variedad vegetal. El signo
distintivo no sustituye en estos casos a la obtencion, sino que su utilizacion pue-

4 Ala fijacion indirecta de precios se refiere el apartado 48 de las Directrices Verticales, haciéndose intere-
santes consideraciones sobre practicas que generarian restricciones de competencia relacionadas con la fijacion
de precios e inadmisibles para el Derecho de la competencia.

4 Concretamente: i) la restriccion de ventas activas en el territorio o al grupo de clientes reservados en
exclusiva al proveedor o asignados en exclusiva por el proveedor a otro comprador, cuando tal prohibicion no
limite las ventas de los clientes del comprador, ii) la restriccion de ventas a usuarios finales por un comprador
que opere a nivel del comercio al por mayor, iii) la restriccion de ventas por los miembros de un sistema de
distribucion selectiva a distribuidores no autorizados en el territorio en el que el proveedor ha decidido aplicar
ese sistema, y iv) la restriccion de la facultad del comprador de vender componentes suministrados con el fin
de su incorporacion a un producto, a clientes que tengan intencion de usarlos para fabricar el mismo tipo de
productos que el proveedor.

4 Se considera venta activa a la «por ventas “activas” se entiende la aproximacion activa a clientes indivi-
duales por ejemplo mediante correo directo, incluidos correos electronicos no solicitados, o visitas, o la aproxi-
macion activa a un grupo de clientes especifico o a clientes en un territorio especifico asignado exclusivamente
a otro distribuidor mediante publicidad en medios de comunicacion, en internet u otras actividades destinadas
especificamente a dicho grupo de clientes o a clientes en ese territorio. La publicidad o promocion que solo
es atractiva para el comprador, si (ademas) llega a un grupo especifico de clientes o a clientes en un territorio
especifico, se considera venta activa a dicho grupo de clientes o clientes en ese territorio» (apartado 51 de las
Directrices Verticales).

4 Se entiende como venta pasiva a «la respuesta a pedidos no solicitados activamente procedentes de
clientes individuales, incluida la entrega de bienes o servicios a dichos clientes». Son consideradas ventas pa-
sivas, las actividades de caracter general de publicidad o promocion que alcancen a clientes de los territorios o
grupos de clientes asignados en exclusiva a otros distribuidores pero que constituyen un medio razonable para
llegar a los clientes situados fuera de esos territorios o grupos de clientes, por ejemplo para llegar a los clientes
en territorios no asignados o en el territorio propio. La promocion o la publicidad general se considera una
manera razonable de llegar a tales clientes si resultara atractivo para el comprador realizar estas inversiones
también en el caso de que no llegaran a clientes de los territorios (exclusivos) de otros distribuidores o a grupos
de clientes (apartado 51 de las Directrices Verticales).
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de coadyuvar al reforzamiento de la proteccion de variedades cuyos productos
tienen gran importancia econdmica.

Los aspectos juridicos mas relevantes de la utilizacion de la marca del ob-
tentor en la comercializacion de productos derivados de variedades vegetales
derivan del Derecho de la competencia, dada la incidencia directa que tienen las
prohibiciones antitrust en el ambito contractual. No obstante, estas prohibicio-
nes difieren en funcion del negocio juridico utilizado para la comercializacidon
de los productos. Por ello, conviene estudiar separadamente la legalidad de la
utilizacion de la marca del obtentor en la comercializacion de productos acorda-
da en el marco de una licencia de explotacidon, de aquella convenida en tipicos
contratos de distribucion.

Las licencias de explotacion de variedades vegetales, en las que se pueden in-
cluir clausulas relativas a la distribucion de sus productos derivados, son conside-
radas por el Derecho de la competencia como «acuerdos de transferencia de tec-
nologifa», lo que implica la aplicacion de normas especiales delimitadoras de la
antijuridicidad concurrencial. Su estudio parte de los presupuestos generales de
exencion en el Reglamento (UE) nim. 316/2014 de la Comision de 21 de marzo
de 2014 y de sus Directrices de aplicacion, concretados en umbrales maximos de
cuotas de mercado y «lineas rojas» (restricciones excluidas y especialmente gra-
ves). Comprobados los mismos, la clausula de utilizacion de la marca del obtentor
estarfa permitida cuando «esté directa y exclusivamente relacionada con la pro-
duccidn de los productos contractuales», incluso a pesar de que el principal interés
de las partes resida en la explotacion de la marca en lugar de la variedad vegetal.

La comercializacion de los productos derivados de variedades vegetales
realizada a través de contratos propios de la distribucion, alejados de los tipicos
de la explotacion de bienes inmateriales, implica la aplicacion de otras normas
de competencia. En estos casos estarfamos ante la inclusion de licencias de
marcas en contratos de distribucidon sobre productos derivados de variedades
comerciales. Esta categoria contractual se acerca a la de relaciones verticales,
caracterizadas por ser realizadas entre empresarios que no son competidores di-
rectos. El régimen juridico aplicable seria el Reglamento (UE) nim. 330/2010
de la Comision, de 20 de abril, y sus Directrices de aplicacion. La exencidon
establecida en este ambito difiere de la propia de los «acuerdos de transferen-
cia», debiéndose estudiar sus presupuestos cuando la autorizacion para utilizar
la marca del obtentor se realice por este cauce. En este sentido, junto a posibles
diferencias relacionadas con el umbral de cuota de mercado, se requieren cinco
condiciones para considerar licito el acuerdo de licencia de marca.

La utilizacion de la marca del obtentor puede resultar muy til en la comer-
cializacion de productos derivados de variedades vegetales, aunque no debe
obviarse el distinto régimen juridico derivado de las normas antitrust, ya se trate
de «acuerdos de tecnologia» o «acuerdos verticales».
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