DEUTSCHE GRAMMOPHON

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. KARL ROEMER
presentadas el 28 de abril de 1971 °

Sefior Presidente,
Seriores Jueces,

Los hechos que han dado lugar a la peticion
de decisién prejudicial formulada por el
Hanseatisches Oberlandesgericht pueden
resumirse como sigue.

Deutsche Grammophon GmbH, de Ham-
burgo, parte demandada en el procedimien-
to sobre medidas provisionales pendiente
ante el mencionado érgano jurisdiccional,
es una «Tochtergesellschaft», es decir una
sociedad filial de las sociedades Philips
Gloeilampen-Fabrieken, de Eindhoven, y
Siemens AG, de Berlin y Munich. La de-
mandada produce discos (los intérpretes de
determinadas grabaciones estan vinculados
a la misma por contratos de exclusiva) y
comercializa sus productos bajo toda una
serie de marcas. En la Repiblica Federal de
Alemania abastece directamente a los mino-
ristas asi como a dos mayoristas en articulos
de libreria, que suministran exclusivamente
a los distribuidores que venden las edicio-
nes de diferentes casas. Para la mayoria de
los discos impone el precio de venta al
piblico; en todo caso, este precio impuesto
es aplicado a toda la serie de niimeros co-

-
Lengua original: aleman.

mercializados bajo la marca «Polydom.
Para imponer su precio, Deutsche Gram-
mophon obliga a los revendedores a firmar
un compromiso que prevé ademas que el
precio impuesto se aplicard igualmente a los
discos editados por Deutsche Grammophon
que sean adquiridos por terceros y que estos
productos Gnicamente podran ser importa-
dos del extranjero con su consentimiento
(supeditado a la condicién de que, también
en este caso, los revendedores se compro-
metan a respetar el precio impuesto). Por su
parte, Deutsche Grammophon se obliga a
suministrar sus productos uinicamente a los
revendedores que firmen el mencionado
compromiso. Asimismo debe velar por que
en todo lugar se respete el compromiso
relativo al precio impuesto y en su caso
perseguir las infracciones del mismo. - En
el extranjero, los discos son comercializa-
dos por medio de «Tochtergesellschaften»,
es decir, sociedades que dependen de
Deutsche Grammophon o de Philips. Este
es el caso especialmente en Francia, donde
la sociedad anénima Polydor de Paris (de la
cual Deutsche Grammophon posee el
99,55 % del capital) se encarga de la distri-
bucién por medio de sus sucursales de Paris
y Estrasburgo. Mediante un contrato de
licencia celebrado con la mencionada socie-
dad Polydor, Deutsche Grammophon con-
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firi6 a ésta en particular el derecho exclusi-
vo de explotar las grabaciones de Deutsche
Grammophon en el territorio objeto del
contrato (es decir, en Francia), segin méto-
dos acordes con los usos del comercio (es
decir, por medio de minoristas), y de utili-
zar las marcas ad hoc. Para ello y contra el
pago de canones de licencia, Deutsche
Grammophon suministra las matrices para
la reproduccién de discos. En algunos
casos, la sociedad Polydor de Paris
recibe igualmente discos fabricados en la
Repiblica Federal.

Durante el periodo comprendido entre los
meses de abril y octubre de 1969,
Metro-SB-Grofiméirkte GmbH, de Hambur-
go, parte apelante en el litigio principal,
adquirié discos Polydor de Deutsche Gram-
mophon y los vendio sin respetar los pre-
cios impuestos. De este modo, por haberse
negado Metro a firmar el compromiso de
aplicar los precios impuestos, a finales de
octubre de 1969 se rompieron las relaciones
comerciales. Sin embargo, en eneroy febre-
ro de 1970, a través de un mayorista de
Hamburgo, Metro consiguié hacerse con
discos de la marca Polydor fabricados en
Alemania por Deutsche Grammophon.
Parece que estos discos fueron suministra-
dos por esta tiltima a la sociedad Polydor de
Paris y que a continuacién el mayorista de
Hamburgo los obtuvo a través de la sucur-
sal de Polydor sita en Estrasburgo y por
mediacién de una empresa suiza. Metro
también vendié al publico dichos discos por
un precio inferior al fijado por Deutsche
Grammophon en la Republica Federal.

Informada de esta préctica, Deutsche Gram-
mophon inicié un procedimiento sobre
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medidas provisionales ante el Landgericht
de Hamburgo, el cual, con fecha 20 de
marzo de 1970, dict6 una resolucién prohi-
biendo a la sociedad Metro que vendiera o
distribuyera de cualquier otra forma deter-
minados niimeros del catalogo de discos de
Deutsche Grammophon. Las pretensiones
de ésta y la resolucién que las estima esta-
ban fundadas en la Ley alemana de 9 de
septiembre de 1965 relativa a los derechos
de autor y a los derechos analogos, que
entrd en vigor el 1 de enero de 1966 ¢
instituy6 en beneficio de los fabricantes de
soportes de sonido un derecho original de
proteccion, analogo al derecho de autor, y
ello en aplicacion del Convenio internacio-
nal de 26 de octubre de 1961 sobre la
proteccién de los artistas, intérpretes o
ejecutantes, de los productores de fonogra-
mas y de las entidades de radiodifusion.
(Recordaré, de pasada, que, en la CEE,
Italia es el Ginico pais que tiene igualmente
un derecho de este tipo, consagrado por el
articulo 72 de la Ley de 22 de abril de 1941,
mientras que en los demdas Estados miem-
bros la protecciéon de los fabricantes de
soportes sonoros se consigue por medio de
las leyes relativas a la competencia desleal,
a menos que no resulte del hecho de que el
fabricante adquiera el derecho original del
autor o del intérprete.) En el caso de autos,
el Landgericht de Hamburgo se basé en los
articulos 85 y 97 de la Ley alemana, que
rezan como sigue:

Articulo 85

«El fabricante de un soporte sonoro gozara
del derecho exclusivo de reproducirlo o de
retransmitirlo.»
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Articulo 97

«En caso de infraccion del derecho de autor
o de otro derecho cuya proteccion reconoz-
ca la presente Ley, el titular del derecho
podra demandar al infractor para exigir el
cese de ésta; si hay riesgo de nueva infrac-
cion, la victima podra exigir el cese de las
précticas ilegales; podra exigir incluso la
indemnizacion de dafios y perjuicios si el
infractor ha actuado deliberadamente o por
negligencia.» '

Ademas, el Landgericht considerd manifies-
tamente que el derecho exclusivo de Deuts-
che Grammophon para difundir sus discos
en Alemania no se habia agotado como
consecuencia de la entrega hecha a Polydor
de Paris. Con otras palabras, estimé que no
se habia producido el agotamiento del
derecho que el articulo 17 de la Ley alema-
na relativa a los derechos de autor prevé en
los siguientes términos: «Cuando, mediante
enajenacion, el original o reproducciones de

«§ 85: Der Hersteller eines Tontrégers hat
das ausschlieBliche Recht, den Tontrdger
zu vervielfiltigen und zu verbreiten.

§ 97: Wer das Urheberrecht oder ein
anderes nach diesem Gesetz geschiitztes
Recht widerrechtlich verletzt, kann vom
Verletzten auf Beseitigung der
Beeintrdchtigung, bei Wiederholungsgefahr
auf Unterlassung, und wenn dem Verletzer
Vorsatz oder Fahrldssigkeit zur Last fillt,
auch auf Schadensersatz in Anspruch
genommen werden.»

la obra sean puestas en circulacion con el
consentimiento del titular del derecho de
difundirlas en el territorio de aplicacion de
la presente Ley, se permitird su difusién
ulterior». > Segun parece, el Landgericht
estimé que esta norma sélo hubiera sido
aplicable en caso de haberse producido la
difusion de los discos en la Repiblica
Federal de Alemania. Por esta razén ha
podido considerar que era ilicita la ventaen
Alemania de los discos reimportados.

La sociedad Metro se opuso a ello, pero sin
resultado: una sentencia, de 22 de mayo de
1970 desestim6 todas las alegaciones que
habia aducido contra la resolucién sobre
medidas provisionales. Entonces apel6
contra esta sentencia y el asunto fue remiti-
do ante el Tribunal de apelacién de Ham-
burgo. Metro motivé su recurso alegando,
en primer lugar, que Deutsche Grammop-
hon habia perdido su derecho de difundir
los discos controvertidos, por haberse ago-
tado este derecho como consecuencia de la
entrega de los discos a la sociedad francesa.
Ademas, sostenia Metro, se debe considerar
que los pactos celebrados entre Deutsche
Grammophon y su licenciatario francés
tienen por efecto repartir los mercados y
dificultar aun mas el comercio interestatal,
hecho que, junto con el sistema de precios

2 «Sind das Original oder
Vervielfdltigungsstiicke des Werkes mit
Zustimmung des zur Verbreitung im
Geltungsbereich dieses Gesetzes
Berechtigten im Wege der VerduBerung in
Verkehr gebracht worden, so ist ihre
Weiterverbreitung zuldssig.»

137



CONCLUSIONES DEL SR. ROEMER — ASUNTO 78/70

impuestos practicado en la Republica Fede-
ral, permite afirmar que se han infringido
los articulos 85 y 86 del Tratado CEE.

Esta argumentacion llevé al Tribunal de
apelacion a dictar el 8 de octubre de 1970
una resoluciéon por la que suspendia el
procedimiento y solicitaba al Tribunal de
Justicia, con arreglo al articulo 177 del
Tratado CEE, que se pronunciara con
caracter prejudicial sobre las cuestiones
siguientes:

1) ¢Es contrario al parrafo segundo del
articulo 5 o al apartado 1 del articulo
85 del Tratado CEE interpretar los
articulos 97 y 85 de la Ley alemana
relativa a los derechos de autor y dere-
chos andlogos (Bundesgesetzblatt 1,
p- 1273) en el sentido de que un fabri-
cante alemén de soportes sonoros pue-
de invocar su derecho de difusion para
prohibir en la Reptblica Federal de
Alemania la comercializacion de sopor-
tes sonoros suministrados por él mismo
a una sociedad francesa que, aunque
juridicamente auténoma, se encuentra
totalmente bajo su dependencia desde
el punto de vista comercial?

2) (Puede considerarse que el fabricante
de soportes sonoros abusa de su dere-
cho de difusion en caso de que el pre-
cio de venta impuesto a dichos soportes
sea superior al precio del producto
original reimportado de otro Estado
miembro y cuando los principales
intérpretes estan vinculados al pro-
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ductor de dichos soportes mediante
contratos de exclusiva (articulo 86 del
Tratado CEE)?

Estas cuestiones dieron lugar, en el trans-
curso tanto de la fase escrita como de la
fase oral, a observaciones que presentaron
las partes del litigio principal, el Gobierno
de la Repiblica Federal de Alemania y la
Comisién de las Comunidades Europeas.

Pasemos ahora a analizar los problemas asi
suscitados.

Andlisis juridico
I. La admisibilidad

Algunas observaciones formuladas durante
el procedimiento me obligan a comenzar
este andlisis haciendo algunas consideracio-
nes sobre la admisibilidad de las cuestiones
planteadas al Tribunal de Justicia, sin ex-
tenderme largamente sobre las mismas.

1. En particular, se puede mencionar
rapidamente el que las cuestiones plantea-
das al Tribunal de Justicia lo han sido en el
marco de un procedimiento sobre medidas
provisionales, procedimiento sumario que
tiene por objeto que se dicten medidas
urgentes y cautelares. Como ya he podido
sefialar, ello no excluye, en efecto, que se
pueda recurrir al Tribunal de Justicia con
arreglo al articulo 177 del Tratado CEE.
Esta es una postura que el Tribunal de
Justicia ya confirmé implicitamente en el
asunto 29/69 (sentencia de 12 de noviembre
de 1969, Stauder, Rec. p. 419) y a la que
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podemos atenernos en el caso de autos. En
lo referente a saber si ademds se cumplen
los requisitos fijados por el parrafo tercero
del articulo 177, debe decirse que los 6rga-
nos jurisdiccionales nacionales estan obli-
gados a acudir al Tribunal de Justicia en el
marco de los procedimientos sobre medidas
provisionales; éste es un extremo que no es
necesario zanjar aqui.

2. El examen de la admisibilidad suscita
una segunda observacion sobre la manera
en que estd redactada la segunda cuestion
planteada al Tribunal. Se han formulado
dudas al respecto, aduciendo que parece
que los términos de esta cuestion sugieren
al Tribunal de Justicia que se pronuncie
sobre la compatibilidad de determinadas
disposiciones de Derecho nacional (o de la
interpretacion de las mismas) con el Dere-
cho comunitario. Evidentemente, estas
objeciones no carecen de fundamento, pues,
ciertamente, se trata de una competencia
que no tiene el Tribunal de Justicia en el
marco de un procedimiento con arreglo al
articulo 177 del Tratado CEE. El sistema
instituido por este articulo sélo permite a
este Tribunal interpretar el Derecho comu-
nitario y examinar la validez de los actos de
las Instituciones Comunitarias (con otras
palabras, no le permite aplicar el Derecho
comunitario a una situacién determinada ni
examinar la validez de las medidas adopta-
das por los Estados miembros o de la inter-
pretacion de éstas).

Dicho esto, resulta sin embargo que no
procede que el Tribunal de Justicia desesti-
me las cuestiones que le han sido plantea-
das. En efecto, el Tribunal, al igual que ha

procedido en otros asuntos, podra restable-
cer el sentido de la cuestion planteada y
extraer de ella los elementos esenciales que
sean admisibles de acuerdo con el articulo
177. Asi, poniendo de relieve los elementos
sobre los que el Tribunal es competente, me
esforzaré en interpretar el Derecho comuni-
tario y, en especial, los articulos 5 y 85 del
Tratado CEE. Tan sélome queda por afladir
que esta interpretacién debera hacerse
respecto a la situacion tal y como fue carac-
terizada por el drgano jurisdiccional nacio-
nal, situacién en la que un fabricante ale-
mdn de soportes sonoros alega su derecho
de difusién para conseguir que se prohiba
en Alemania la comercializacion de discos
que, suministrados por éste a una sociedad
francesa, juridicamente auténoma pero bajo
su entera dependencia desde el punto de
vista comercial, han sido comercializados
en Francia por esta sociedad (cuyos actos
son imputables a la sociedad matriz).

No me parece necesario entrar en mas
detalles, ya que los términos generales en
que esta redactada la solicitud de interpre-
tacion hacen posible examinar la cuestion
planteada al Tribunal de Justicia. Por lo
demas, creo preferible abordar mas adelante
determinados problemas de admisibilidad,
como los suscitados por el Gobierno federal
sobre el analisis del articulo 85 y por Deuts-
che Grammophon respecto al examen del
articulo 86 del Tratado.

II. Respuesta que procede dar a las cues-
tiones planteadas al Tribunal de Justicia

1. La exposicion anterior ha puesto de
relieve que el presente asunto tiene por

objeto en primer lugar el problema del
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agotamiento de un derecho de proteccion
establecido por la legislacién de un Estado
miembro y emparentado con los derechos
de autor, agotamiento que estd previsto en
el apartado 17 de la Urheberrechtsgesetz. A
este respecto, el 6rgano jurisdiccional na-
cional ha afirmado que el texto de dicha
disposicién no permite determinar si la
comercializacion efectuada en el extranjero
con el consentimiento del titular de la
proteccion legal es suficiente para agotar el
derecho de que éste goza en el territorio
nacional. Parece que, habida cuenta del
principio de territorialidad tal como lo
entienden numerosos juristas en relacion
con la materia controvertida, el Tribunal de
apelacion de Hamburgo se inclina a pensar
que no hay agotamiento de este derecho.
Sin embargo, por otra parte, la oscuridad
del contenido de la Ley, la ausencia de
claridad en sus términos y el hecho de que
sus disposiciones han sido dictadas con
posterioridad a la entrada en vigor del
Tratado CEE han llevado al 6rgano jurisdic-
cional nacional a estimar que era necesario
preguntar al Tribunal de Justicia sobre los
principios del Tratado que procede conside-
rar en este asunto. Creo que la tinica expli-
cacion de esta actitud es el deseo del Tribu-
nal de apelacién de Hamburgo de llegar a
una interpretacién de la Ley nacional que
sea conforme con el Derecho comunitario,
haciendo caso omiso eventualmente del
principio deterritorialidad. Si se comprende
que esto es lo que pretende el érgano juris-
diccional nacional, resulta al mismo tiempo
que, contrariamente a algunas afirmaciones
hechas en el transcurso del procedimiento,
no es necesario examinar si las disposicio-
nes del Tratado a las que se refiereel Tribu-
nal hanseatico constituyen normas de Dere-
cho comunitario directamente aplicables, es
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decir, normas que pueden invocar los parti-
culares contra leyes nacionales. El examen
debe tener por tnica finalidad deducir los
principios del Tratado que rigen la materia
controvertida en el presente asunto, pues
(habida cuenta especialmente del precepto
enunciado en el pérrafo segundo de su
articulo 5) se debe presumir que el legisla-
dor nacional no tuvo la intencién de hacer
caso omiso de estos principios y que, por
tanto, conviene interpretar segun estos
principios el tenor de las normas que dicto.

En este contexto, procede sefialar, en primer
lugar, que la regla de que las mercancias
deben poder circular libremente y sin obs-
taculos constituye un principio fundamental
del mercado comin. A continuacioén, con-
viene recordar (como el Tribunal de Justicia
lo ha hecho recientemente en el asunto
Sirena) la idea de la unidad del mercado
comin, cuyas normas de competencia tie-
nen por finalidad impedir en gran medida
las alteraciones del juego de la competencia
y estan dirigidas en particular al manteni-
miento de ésta a través de las fronteras de
los Estados miembros. A este respecto,
deben tomarse en consideracion los siguien-
tes textos: letras a) y f) del articulo 3, ar-
ticulos 30 y siguientes y articulos 85 y
siguientes del Tratado. En términos absolu-
tamente generales, estos articulos tienen por
finalidad excluir que el recurso a medios
estatales o privados sirva para obstaculizar
la circulacion de mercancias y comparti-
mentar los mercados.

Es evidente que segiin se ordenen o inter-
preten los derechos de propiedad industrial
consagrados por las legislaciones naciona-
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les, concepto que engloba los derechos de
autor y los derechos analogos, pueden
producirse efectos contrarios a dicho objeti-
vo, puesto que (la tesis de Deutsche Gram-
mophon lo demuestra) quizds permitan
compartimentar los mercados en todas las
fases comerciales, con otras palabras, que
provoquen el control y el bloqueo absoluto
de ventas entre Estados miembros. Se sabe
que, para justificar este resultado, con
frecuencia se recurre a los articulos 36 y
222 del Tratado CEE, el primero de los
cuales prevé que el principio de la libertad
de los intercambios comerciales entre Esta-
dos miembros pueden sufrir limitaciones en
interés de la proteccion de la propiedad
comercial e industrial y el segundo de estos
articulos dispone que el Tratado CEE no
prejuzga en modo alguno el régimen de la
propiedad en los Estados miembros. Es
evidente que, en el momento en que se
iniciaron las primeras discusiones en esta
materia, el argumento extraido de la refe-
rencia a estos articulos pudo tener algin
valor. Sin embargo, posteriormente la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia ha senta-
do que estas disposiciones deben entender-
se en un sentido muy relativo y ello habida
cuenta especialmente de la reserva que se
hace en el articulo 36 que, en los términos
en que esta redactada, dice que tales prohi-
biciones o restricciones no deberan «consti-
tuirun medio de discriminaci6n arbitraria ni
una restriccién encubierta del comercio
entre los Estados miembros». Los primeros
trazos de esta jurisprudencia los constituyen
las consideraciones que el Tribunal de
Justicia consagré al Derecho de marcas en
su sentencia Consten y Grundig; esta juris-
prudencia experimentd una nueva evolucion
en el asunto Parke, Davis and Co., gracias
a la doctrina del Tribunal en materia de

Derecho de patentes y, en materia de Dere-
cho de marcas, hasido confirmada reciente-
mente en la sentencia Sirena a la que ya se
ha hecho alusién. De esta jurisprudencia
emana el principio de que si bien el Tratado
no pretende afectar a la existencia de los
derechos de propiedad industrial en su
sustancia (dominio que sigue siendo compe-
tencia del legislador nacional) (sentencia de
29 de febrero de 1968, Parke, Davis and
Co.,24/67,~ Rec. pp. 81 y ss., especialmen-
te p. 110), en cambio, el ejercicio de estos
derechos esti ciertamente subordinado al
Derecho comunitario (ibidem y sentencias
de 13 de julio de 1966, Consten y Grun-
dig/Comision, asuntos acumulados 56/64 y
58/64,~ Rec. pp. 429 y ss., especialmente
pp. 499 y 500; de 18 de febrero de 1971,
Sirena, 40/70,~ Rec. pp. 69 y ss., especial-
mente p. 81, apartado 5).

Por consiguiente, aqui también el problema
capital estriba en distinguir entre la existen-
cia del derecho y su ejercicio. Como la
Comision sefiala acertadamente, es evidente
que la facultad de fabricar el producto
protegido y de difundirlo por primera vez
emana de la existencia del derecho, porque
esta facultad garantiza al titular del derecho
el beneficio que le corresponde. Por el
contrario, cabe preguntarse si el principio
de territorialidad, al que se hace referencia
constantemente en materia de derechos de
propiedad industrial, también perteneceala
sustancia de estos derechos, si forma parte
de su esencia. Es importante sefialar a este
respecto que se trata de un concepto cuyo
contenido fluctiia, cuyos contornos no se
pueden determinar con claridad absoluta y
sobre el cual no parece haber unanimidad.
Algunos pretenden que de acuerdo con el
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Convenio de Unién de Paris, el principio de
territorialidad significa que la proteccion
concedida por un Estado es independiente
de los derechos de proteccion reconocidos
por los demés Estados. Otros sostienen que
los efectos del derecho de proteccion se
limitan al Estado que lo concede, sin ex-
cluir, no obstante, que el legislador nacional
pueda subordinar determinados efectos de
derecho a elementos de hecho que se pro-
duzcan en el extranjero. * Asi, por ejemplo,
es interesante observar que, a pesar del
principio de territorialidad, el titular de un
derecho de marca, que utilice en el extranje-
ro los mismos signos distintivos que en el
territorio nacional, no podrd invocar la
marca de fabrica que utilice en el territorio
nacional para impedir la importacién de un
producto, en caso de que éste lleve la marca
y sea comercializado en el extranjero por €l
mismo. * Por lo que respecta al derecho de
autor, procede mencionar una sentencia en
la que el Tribunal Supremo de la Republica
de Austria acaba de afirmar que el derecho
del productor de soportes sonoros se agota
(lo que equivale a decir que el titular del
derecho no puede oponerse a la importa-
cién) en caso de que sea dicho titular quien
comercialice la mercancia o en caso de que
la mercancia sea comercializada en el ex-
tranjero por un exportador facultado para

3 Véase Ulmer, en «Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrechty, Parte
internacional, 1970, p. 380.

Véase la sentencia del Bundesgerichtshof
en el célebre asunto Maja — volumen 41 de
la Recopilacién de las resoluciones de este
alto 6rgano jurisdiccional, p. 84.
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ello o por un licenciatario. * En cuanto a la
sentencia «Voran» dictada el 29 de febrero
de 1968 por el «Bundesgerichtshof», sen-
tencia que ha dado mucho que hablar (y en
muchas ocasiones para criticarla), unica
resolucién reciente de un érgano supremo
dictada a contracorriente, ya que sobre un
derecho analogo al derecho de marca, el
derecho del inventor de variedades de plan-
tas en cultivo de calidad, ha afirmado que la
comercializacion en el extranjero realizada
por el titular de dicho derecho de proteccion
no podia tener por efecto producir el agota-
miento del derecho, no se debe perder de
vista que la Ley alemana que lo ha institui-
do («Gesetz iiber Sortenschutz und Saatgut
von Kulturpflanzen») subordina expresa-
mente la exportacion de variedades de
plantas protegidas a una autorizacion espe-
cial del titular del derecho, cuyo agotamien-
to no puede resultar por consiguiente de la
mera comercializacion del producto.

Debe reconocerse que en estas circunstan-
cias hay razones suficientes para pensar que
este principio de territorialidad, de contor-
nos tan vagos, no forma parte de la esencia
del derecho de proteccion. De todos modos,
no es cierto que pueda admitirse esta con-
clusién respecto al problema que se le ha
planteado al 6rgano jurisdiccional remiten-
te, es decir, respecto a una situacion en la
que (segun lo ha reconocido el Tribunal de
apelacion de Hamburgo) una persona juridi-
ca vinculada al titular del derecho ha co-
mercializado en el extranjero los productos

5 Véase el «Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht», Parte internacional, 1970,
p. 380.
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controvertidos. En mi opinién, aqui es
decisivo el hecho de que la primera comer-
cializacion ha conseguido el objetivo del
derecho de propiedad industrial, ya que el
titular del derecho ha tenido la posibilidad
de aprovecharse de sus oportunidades privi-
legiadas de obtener un beneficio. Por el
contrario, no cabe duda de que permitir al
titular del derecho que controle las opera-
ciones ulteriores de comercializacion y, en
especial, que prohiba las reimportaciones,
poniendo asi obstaculos a la libre circula-
ciéon de mercancias, supondria excederse en
la proteccién que el derecho en cuestion
debe garantizar. Asi resulta que, habida
cuenta tanto de la reserva contenida en el
articulo 36 como de los objetivos esenciales
del Tratado y de los principios del mercado
comin y a pesar de que dicho Tratado
garantiza la existencia de los derechos de
propiedad industrial, se puede admitir
que en una situacion como la del caso de
autos se haya agotado el derecho y que por
tanto ya no pueda ejercitarse el derecho de
difusién.

Todavia queda por examinar una ultima
objecién: la formulada principalmente por
el Gobierno federal. Esta se fundamenta, en
particular, en el apartado 3 del articulo 99
del primer anteproyecto de Convenio relati-
vo a la patente europea para el mercado
comun, que dice lo siguiente: «Al finalizar
el periodo transitorio previsto por el presen-
te articuloy» (periodo que como minimo sera
de cinco afios a partir de la entrada en vigor
del Convenio) «y no obstante las disposi-
ciones de la legislacién de los Estados
contratantes, los derechos vinculados a las
patentes concedidas para un mismo invento
en dos o mas Estados contratantes y que

pertenezcan a una misma persona fisica o
juridica o a personas fisicas o juridicas
unidas econdmicamente no podran ser
opuestos a los actos, relativos al producto
protegido por dichas patentes, realizados en
el territorio de uno de dichos Estados con-
tratantes después de que el titular de la
patente o su licenciatario haya comercializa-
do el mencionado producto en uno de estos
Estados». Por consiguiente, este antepro-
yecto prevé que el derecho de patente segui-
ra estando confinado dentro de los limites
del territorio nacional durante el periodo
transitorio, con el corolario de que el dere-
cho se agotara en caso de que el titular de la
patente haya comercializado en alguno de
los Estados miembros el producto protegi-
do. Segiin el Gobierno Federal, esta dispo-
sicién transitoria careceria de sentido si
debiera admitirse que el agotamiento del
derecho resulta unicamente del efecto de las
disposiciones del Tratado examinadas
anteriormente.

Es incontestable que este razonamiento no
deja de ser sorprendente. Con todo, opino
que no puede ser decisivo. Y ello, porque el
mencionado anteproyecto se refiere a pro-
blemas relativos al derecho de patente,
mientras que el caso de autos versa sobre el
derecho de autor y los derechos analogos:
efectivamente, esta diferencia no es impor-
tante, pues el derecho de autor ciertamente
es mas proximo al derecho de patente que,
por ejemplo, al derecho de marca. Sin em-
bargo, no se debe perder de vista que el
texto invocado no es mas que un antepro-
yecto elaborado por expertos, que, en otros
términos, no es la Gltima palabra de los
Gobiernos y que, por tanto, no se¢ le puede
dar el valor de una interpretacion auténtica
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del Tratado CEE. Por lo demas, es intere-
sante sefialar la advertencia que figura en el
encabezamiento del anteproyecto en el que
los autores declaran que el preambulo del
Convenio deberia indicar «que los Estados
contratantes no pretenden con ¢l presente
Convenio establecer excepciones
(“beeintrichtigen”) a las disposiciones de
los Tratados constitutivos de las Comunida-
des Europeas».

Sin detenerse en este anteproyecto, convie-
ne pues retener en resumidas cuentas, por lo
querespecta a la primera cuestion examina-
da hasta aqui, que una interpretacion razo-
nable del Tratado CEE debe llevar necesa-
riamente a considerar que, en las circuns-
tancias de hecho descritas en la resolucion
de remisidn, se han agotado los derechos de
propiedad industrial consagrados por la
legislacion nacional.

2. Sin embargo, continuando con la pro-
blematica de la primera cuestion, se debe
examinar todavia desde otro angulo el
alcance del articulo 85 del Tratado CEE. En
particular, puede ser importante responder
a este aspecto de la cuestion en la hipétesis
de que no convenga adoptar la solucién a la
que se ha llegado hasta ahora, si resulta, en
otros términos, que no basta con observar
aisladamente el comportamiento del titular
del derecho de difusion, sino que ademas se
deben examinar los acuerdos que se ha
visto obligado a celebrar.

Sobre ese extremo, se puede hacer referen-
cia, de entrada, a la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia y de este modo abreviar
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el andlisis. Asi por ejemplo, en lo referente
amarcas, ¢l Tribunal de Justicia ha declara-
do que éstas no pueden ser utilizadas para
los mismos fines que se persiguen mediante
un acuerdo reconocido ilicito, que no se
puede admitir que sean empleadas abusiva-
mente, de forma que hagan fracasar la
eficacia del Derecho comunitario en materia
de précticas colusorias (sentencia Consten
y Grundig/Comision, antes citada, pp. 499
y 500). La misma idea vuelve a aparecer en
la sentencia Sirena; en ésta el Tribunal de
Justicia también ha sefialado que el ejerci-
cio de los derechos de propiedad industrial
y comercial puede estar supeditado a las
prohibiciones establecidas por los articulos
85 y 86 del Tratado, afirmando que las
normas de competencia dictadas por éste
intervienen en caso de que el ejercicio de
dichos derechos constituya el objeto, el
medio o la consecuencia de una prictica
colusoria.

Estos son los principios a los que conviene
referirse igualmente en el caso de autos.
Esto equivale a decir que, por estar subordi-
nada la aplicacion del articulo 85 del Trata-
do especialmente a la existencia de un
acuerdo entre empresas, de una decision de
asociaciones de empresas o de practicas
concertadas, corresponde al érgano jurisdic-
cional nacional examinar en primer lugar si
se da este requisito en el asunto que le ha
sido sometido.

Desde este punto de vista, en primer lugar,
se debe centrar la atencién sobre el acuerdo
celebrado entre Deutsche Grammophon y la
sociedad Polydor de Paris, es decir, sobre el
contrato de licencia cuya existencia ya se ha
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sefialado al principio de esta exposicion.
Segun la Comisién ha sefialado acertada-
mente, se debe examinar este acuerdo bajo
diversos aspectos. Recuérdese primeramen-
te que parece tratarse de un acuerdo cele-
brado entre una sociedad matriz y una
sociedad que se halla bajo su dependencia
(«Tochtergesellschafty), con otras palabras,
un contrato celebrado entre dos empresas
comerciales que probablemente no se hacen
la competencia, pues, lejos de comportarse
de forma auténoma, la sociedad Polydor
esta obligada a seguir las instrucciones y a
someterse al control de la sociedad matriz.
Si es verdadera esta situacién, que no hay
méas que un reparto de cometidos en el seno
de un solo y mismo grupo econémico,
debera considerarse que no se ve afectado
el juego de la competencia y que no es
aplicable el articulo 85 del Tratado [esto ya
lo ha afirmado con razén la Comisién con
motivo de dos casos similares en dos decla-
raciones negativas que datan respectiva-
mente de 18 de junio de 1969 (DO 1969,
L 165, p. 15) y de 30 de junio de 1970
(DO 1970, L 147, p. 24)]. Tratindose de
contratos de licencia que tienen por objeto
derechos de propiedad industrial, importa
hacer observar por otro lado (acerca de la
limitacién territorial de los derechos de
licencia, que va acompaiiada por la prohibi-
cion de hacer entregas fuera del territorio
objeto del contrato) que debido especial-
mente a la imposibilidad préctica en que se
encuentra el beneficiario de la proteccion, y
especialmente el titular de los derechos de
autor, de sacar provecho de sus derechos, la
cesion y la divisibilidad del derecho en
cuestion, en otros términos, el ejercicio de
éste por un tercero, forman parte de su
esencia, estan supeditadas a su misma exis-
tencia. Esto significa que las restricciones

territoriales permanecen dentro de los limi-
tes del derecho de propiedad industrial y
comercial, que, al estipular estas restriccio-
nes, quien concede la licencia no excede en
realidad los limites de su derecho. Esta es
una razén mas que puede conducir a no
aplicar el articulo 85 a una situacién como
la presente y a concluir que el acuerdo de
licencia elude las prohibiciones del derecho
sobre practicas colusorias. A lo sumo, se
podria aplicar el articulo 85 en caso de que
el concesionario fuera obligado a compro-
meterse a imponer obligaciones de venta a
sus distribuidores, es decir, en caso de que
el acuerdo contuviera disposiciones restric-
tivas de la competencia destinadas a ser
introducidas en los contratos que se cele-
braran entre la sociedad Polydor y sus
clientes.

Por consiguiente, dentro del contexto de la
primera cuestion de interpretacion plantea-
da, el Tribunal de Justicia deberd responder
al Tribunal de apelaciéon de Hamburgo que,
si el examen de los hechos expuestos reve-
lase a la luz de los criterios asi definidos la
existencia de un acuerdo prohibido por el
articulo 85 del Tratado, automaticamente
resultaria que Deutsche Grammophon no
podria invocar sus derechos de propie-
dad industrial, ya que el ejercicio de
éstos deberia ser calificado de abusivo en
caso de que fueran utilizados con miras a
alcanzar los objetivos propuestos por los
acuerdos ilicitos celebrados por el titular de
dichos derechos.

Para ser mas exhaustivo, creo poder aftadir
que el 6rgano jurisdiccional nacional evi-
dentemente no debe limitar su examen al
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contrato de licencia y que, en su caso, le
corresponde ampliarlo a los acuerdos que
Deutsche Grammophon celebré con los
revendedores alemanes («Héandlerreverse»)
con la finalidad de que éstos suscribieran
los compromisos descritos al comienzo de
esta exposicién. Aunque el Juez nacional
no ha formulado preguntas sobre estos
acuerdos, los hechos de autos, tal como
aparecen en el expediente, permiten afirmar
que conviene tomarlos en consideracion.
Indicando esta necesidad y sin dejar de lado
los limites procesales de las cuestiones
prejudiciales, no hacemos sino sacar alaluz
los elementos que pueden contribuir a una
solucién razonable y completa del litigio.
Efectivamente, no se excluye que el Tribu-
nal de apelacién de Hamburgo, después de
examinar los compromisos controvertidos,
llegue a la conclusion de que estan sujetos
a la aplicacién del Derecho de la competen-
cia. Esta hipotesis no es inverosimil, pues
los revendedores que han firmado acuerdos
con Deutsche Grammophon no pueden
hacer importaciones del extranjero sino es
con el consentimiento de ésta, consenti-
miento que esté supeditado a laobservancia
de los precios impuestos. Esta condicion
puede equivaler de hecho a una prohibicién
de importar, puesto que tiene por efecto
eliminar el incentivo que pueden llevar las
importaciones. Recuérdese ademas que
Deutsche Grammophon se comprometié a
perseguir las infracciones al sistema de
precios impuestos, lo que implica para ella
la obligacion de ejercitar los derechos que
le recanoce el apartado 85 de la Ley alema-
na relativa a los derechos de autor con
miras a impedir la venta de discos importa-
dos. Sin proceder a un examen mas exhaus-
tivo, no se puede desechar la idea de que
este conjunto de acuerdos puede llevar
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consigo un menoscabo sensible («Spiirbar»)
del juego de la competencia y afectar al
comercio entre Estados miembros. De ser
éste el caso (extremo que a fin de cuentas
depende de la apreciacion del Juez nacio-
nal), habria que concluir que le esta prohibi-
do a Deutsche Grammophon hacer uso de
sus derechos de propiedad industrial para
cometer este atropello del juego de la com-
petencia. Hechas estas observaciones se
puede considerar, sin embargo, que se ha
terminado definitivamente el examen de la
primera cuestion.

3. Porlo que respecta a la segunda cues-
tién, ésta versa, como el Tribunal de Justi-
cia sabe, sobre el articulo 86 del Tratado. El
Tribunal de apelacién hanseético pregunta
al Tribunal de Justicia si se puede conside-
rar que el fabricante de soportes sonoros
abusa de su derecho de difusion en caso de
que el precio de venta impuesto para estos
articulos sea superior al precio del producto
original reimportado de otro Estado miem-
bro, cuando los principales intérpretes estan
vinculados al productor de los soportes
sonoros mediante contratos de exclusiva.

Antes de responder a esta cuestién, es
necesario examinar una objecién presentada
por Deutsche Grammophon. Esta estima
que se puede dudar de la admisibilidad de la
cuestién, pues el érgano jurisdiccional
nacional no ha indicado los hechos de los
que resulta que esta empresa ocupa una
posicién dominante. Ademds, alega la
demandante en el litigio principal, es impo-
sible admitir, en el marco de los procedi-
mientos prejudiciales, que el Tribunal de
Justicia fije al respecto criterios como los
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propuestos por la Comision. Salta a la vista
que no se pueden acoger estas objeciones.
En efecto, cuando el Juez nacional, al plan-
tear su cuestion prejudicial, no formula
preguntas sobre determinados aspectos del
articulo 86 del Tratado, no parece que se le
deba exigir que demuestre que se debe tener
en cuenta necesariamente este articulo para
apreciar el asunto del que estd conociendo.
Corresponde a este organo saber qué ele-
mentos son importarites para adoptar su
decisién y, por mi parte, no encuentro en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia
ningdn caso en el que este Tribunal haya
exigido que el Juez nacional dé una moti-
vacion al respecto. Por otra parte, es cierto
que en el caso de autos no se puede soste-
ner que el Tribunal de apelacion de Ham-
burgo no tenga razén al evocar el articulo
86. Desechada la primera objecidn, sefialaré
para responder a la segunda que, aunque el
organo jurisdiccional nacional no haya
formulado expresamente pregunta alguna
sobre este extremo, nada impide al Tribunal
de Justicia pronunciarse sobre el problema
de la posicion dominante y fijar (por repro-
ducir los términos de la objecion) determi-
nados criterios al respecto. Al igual que se
ha procedido en otros asuntos, se puede
considerar que el complemento de interpre-
tacién asi aportado esta justificado por el
deseo de dictar una decision prejudicial
adecuada y que estas precisiones son per-
fectamente licitas, siempre y cuando el
Tribunal de Justicia se mantenga dentro de
los limites de una verdadera interpretacién
y no vaya hasta el punto de aplicar las
normas del Derecho. Por consiguiente,
resulta que, aunque salgan del marco formal
de la cuestién planteada, el Tribunal de
Justicia no debe desechar de un manotazo
los elementos alegados especialmente por la

Comisi6n acerca de la interpretacion del
articulo 86. Pasemos pues directamente a
examinar la respuesta que proceda dar a la
mencionada cuestion. Recuérdese en primer
lugar que, por lo que respecta a una situa-
cién como la del caso de autos, de las sen-
tencias dictadas por el Tribunal de Justicia
en materia del articulo 86 del Tratado se
deduce que la existencia de una posicion
dominante no resulta unicamente del hecho
de que una empresa posea derechos de
propiedad industrial y de que pueda ejerci-
tar las acciones oportunas para defenderlos.
No obstante, en caso de que un andlisis
econdmico del mercado ponga de manifies-
to la existencia de una posicién dominante
en dicho mercado y en caso de que algunas
empresas ejerciten sus derechos de propie-
dad industrial para explotar esta posicién
dominante de la manera abusiva a que se
refiere el segundo parrafo del articulo 86,
puede ser que se deba reconocer la existen-
cia de un abuso de esos derechos. Este es el
punto de vista adoptado por el Tribunal de
Justicia en la sentencia Sirena. También se
puede mencionar al respecto la citada sen-
tencia Parke, Davis and Co., en la que el
Tribunal ha recordado que «lautilizacién de
la patente» puede «degenerar en una explo-
tacién abusiva de esta posicién dominante,
que el uso del derecho de patente puede
contribuir a una posicién dominante (Rec.
p. 110).

Ademds, la sentencia Sirena enuncia unos
criterios que permiten determinar los casos
en los que se da una posicién dominante.
Segun estos criterios, que pueden ser vali-
dos igualmente en el presente asunto, con-
viene tener en cuenta la posicién de los
productores y distribuidores de mercancias
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similares asi como examinar si la empresa
de la que se sospecha que ocupa una posi-
cién dominante tiene la potencia necesaria
para obstaculizar la competencia eficaz en
una parte importante del mercado que debe
tomarse en consideracién. Estoquiere decir,
como la Comisién ha precisado con razén,
que conviene examinar si la cuota de mer-
cado que posee una empresa (cuota que
debera ser incrementada con las que tengan
las demds empresas pertenecientes a su
grupo), sus conocimientos técnicos, sus
materias primas, su capital y sus derechos
en exclusiva le brindan la posibilidad de
fijar los precios o de controlar la produc-
cién y la distribucién en una parte sustan-
cial del mercado comun (por ejemplo, en el
territorio de un Estado miembro), si esta
empresa dispone de un margen de autono-
mia que le permita practicamente actuar sin
tener en cuenta a sus competidores, clientes
o proveedores. Por lo que respecta al pre-
sente asunto y al problema de la oferta
generada por los competidores, un andlisis
economico, del que ya se ha dicho que es
necesario, debera determinar en particular si
se puede considerar que los productores de
discos y la cuota de mercado que poseen se
encuentran en pie de igualdad o si por el
contrario se puede afirmar que existen
mercados parciales caracterizados por el
género de musica y la categoria de los
intérpretes. Es evidente que no se puede
desechar esta ultima hipétesis y que espe-
cialmente se puede pensar que los contratos
de exclusiva firmados por ciertos artistas
pueden dar lugar a una posicién dominante
sobre determinadas fracciones del mercado.
Seria vano sostener que esta hipotesis esta
excluida por el hecho de que, segiin el
articulo 78 de la Ley alemana relativa a los
derechos de autor, estos contratos de exclu-
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siva no surten efectos de derechos reales
sino unicamente de derechos de obligacio-
nes. ¢ Debe reconocerse, no obstante, que,
tal como lo han sefialado unay otra parte en
el transcurso del procedimiento, si estos
contratos de exclusiva pueden engendrar
una posicién dominante, ello tan s6lo se
producira en los raros casos en que, por
ejemplo, se trate de artistas que tengan un
éxito excepcional y que se celebre un eleva-
do niimero de contratos de este tipo.

Ciertamente y ademds es un extremo que
emana de las citadas sentencias Parke,
Davis and Co. y Sirena, si los criterios
establecidos de esta manera inducen al Juez
nacional a estimar que existe posicion
dominante, las diferencias de precios que
pueda encontrar no deberdn necesariamente
llevarle a la conclusion de que hay explota-
cion abusiva de dicha posicion; sin embar-
g0, no es menos cierto que estas diferencias
de precios pueden constituir un indicio
determinante de la existencia de un abuso
en caso de que sean especialmente conside-
rables y no estén justificadas por razones
objetivas. No me corresponde examinar
aqui detalladamente las profundas discre-
pancias que en este punto enfrentan a las
partes litigantes. A lo sumo podria sefialar,
en el contexto de mi esfuerzo de interpreta-
cidn, que conviene tomar en consideracion
no sélo los precios de venta del productor,
sino también los precios de venta al publi-
co, que procede tener en cuenta la diferen-
cia entre los pesos respectivos de la carga

8 Véase Mbhring-Nicolini, «<Kommentar zum
Urheberrechtsgezet», 1970, nota 2 relativa
al apartado 78.
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soportada en concepto de impuesto sobre el
valor afiadido (11 % en la Republica Fede-
ral, 33 1/3 % en Francia) y que puede haber
diferencias entre los costes que resultan
tanto de la forma en que esté organizada la
venta como del importe de los derechos de
autor, que en Alemania deben pagarse a la
«GEMA».

De la jurisprudencia del Tribunal de Justi-
cia se desprende que si la toma en conside-
racion de estos diferentes elementos llevara
al 6rgano jurisdiccional nacional a declarar
que existen diferencias importantes y des-
proporcionadas de precios, que, con otras

[II.  Recapitulacion

palabras, hay un indicio determinante de
explotaci6n abusiva de una posicién domi-
nante en el mercado, dicho 6rgano deberia
considerar en consecuencia que el uso que
se hace de los derechos de propiedad indus-
trial, para compartimentar los mercados y
mantener esta diferencia de precios, consti-
tuye una de las practicas abusivas y prohibi-
das contempladas en el articulo 86 del
Tratado CEE. Con estas consideraciones
creo haber agotado lo que en esencia podia
decirse para responder a la segunda cues-
tidn, sin entrometerse en el dominio de la
aplicacion del Derecho. Cualquier otra
particularidad debe dejarse a la apreciacién
del érgano jurisdiccional nacional.

He aqui las respuestas que parece poder darse a las cuestiones planteadas por el

Hanseatisches Oberlandesgericht:

1) La facultad que el titular de un derecho de exclusiva sobre soportes sonoros
posee para prohibir en el territorio nacional la importacion o la difusioén de
reproducciones de grabaciones, comercializadas en otro Estado miembro bien
por el titular de dicho derecho de proteccion bien por una empresa que se halle
bajo su dependencia, no participa de la existencia misma de la propiedad
industrial y comercial en el sentido del articulo 36 del Tratado CEE y es
contraria a determinados principios fundamentales de dicho Tratado, como los
que emanan de las disposiciones que éste consagra a la libre circulacion de
mercancias y a las normas que deben observarse en materia de competencia.

2) El titular de un derecho de exclusiva sobre soportes sonoros, que haya
celebrado acuerdos sancionados por el articulo 85 del Tratado, no podra
prevalerse de dicho derecho para tratar de conseguir los objetivos contempla-
dos por esos acuerdos y en particular no podra hacer que se le reconozca el
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otro Estado miembro, cuando éstas hayan sido comercializadas en este Estado
por el mencionado titular del derecho de proteccién o por una empresa que se
halle bajo su dependencia.

Cuando el titular de un derecho de exclusiva sobre la difusion de soportes
sonoros ocupa en el mercado una posicién dominante en el sentido del articulo
86 del Tratado (posicion que puede resultar del hecho de haberse asegurado
gran nimero de intérpretes famosos mediante contratos de exclusiva), puede
verse un indicio esencial de explotacion abusiva de esta posicion en el hecho
de que el titular del derecho de proteccion practique, sin justificacion objetiva,
en el Estado miembro en el que ocupa la posicion dominante, precios muy
superiores a los practicados en otros Estados miembros. Igualmente constituye
un abuso, en esta hipotesis, el ejercicio de las acciones, para instar el cese de
la actividad ilicita, que emanan del derecho de propiedad industrial, cuando las
mismas tienen por objeto obstaculizar la importacion de productos originales
procedentes de otros Estados miembros.



