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Sefior Presidente,
Seriores Jueces,

Introduccion

Los tres asuntos objeto de examen se han
entablado ante el Tribunal de Justicia me-
diante sendas peticiones de decisién preju-
dicial con arreglo al articulo 177 del Trata-
do CEE, formuladas por la Chancery Divi-
sion de la High Court of Justice de Inglate-
rra y Gales, por el Sg- og Handelsretten de
Copenhagen y por el Landgericht de Colo-
nia. Por razones de tipo prictico me referiré
a ellos, respectivamente, como «el asunto
inglés», «el asunto danés» y «el asunto
alemany.

En cada uno de ellos la demandante en el

procedimiento que se sigue ante los 6rganos
jurisdiccionales nacionales es EMI Records
Limited, filial de EMI Limited, quien posee
la totalidad de las acciones de la primera.
Tanto EMI Records Limited como EMI
Limited son sociedades inglesas.

La demandada en cada uno de los indicados
procedimientos es una filial de la sociedad
norteamericana CBS Inc., constituida en
cada uno de los paises de referencia. En el
asunto inglés, la demandada es CBS United
Kingdom Limited, en el asunto danés es
CBS Records ApS (anteriormente denomi-
nada CBS Grammophon A/S)y en el asun-
to alemén es CBS Schallplatten GmbH.

Esencialmente, los hechos pueden resumir-
se de la siguiente forma.

Como consecuencia de ciertos aconteci-
mientos y transacciones que se remontan a
1894 (a los que tendremos que hacer refe-
rencia), en muchos paises de Europa, Afri-
ca, Asia y Oceania, EMI Records Limited
es actualmente el titular registral de todas
las marcas usadas para discos de graméfono.
consistentes en, 0 que contienen la palabra
«Columbia». Estos paises comprenden
todos los paises miembros de la Comuni-
dad, a excepcién de Francia, donde dichas
marcas son propiedad de otra filial de EMI
Limited. CBS Inc. es la titular de la marca
Columbia en EE UU, en los demds paises
de Norteamérica y Sudaméricay en algunos
otros paises.

Tanto EMI Records Limited y otras filiales
de EMI Limited, por una parte, como CBS
Inc. y sus filiales, por otra, se dedican a la
fabricacion y venta de discos a gran escala.
En los pafses en los que tiene derecho a la
utilizacién de la marca Columbia, cada
grupo vende una gran cantidad de discos
con dicha marca, perorealiza también dicha
actividad utilizando otras marcas.- En los
paises en los que no tienen la titularidad de
la marca Columbia y hasta que se produje-
ron los acontecimientos que motivaron el
inicto de las presentes actuaciones, cada
grupo vendia sus discos con otras marcas.
Concretamente, el grupo CBS ha vendido
sus discos en la Comunidad con la marca
«CBS».
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Sin embargo, en algunos casos, el grupo
CBS ha importado en el Reino Unido,
Dinamarcay Alemania discos fabricados en
Norteamérica y que, tanto en la etiqueta que
se encuentra en ¢l centro del disco como en
la funda, se distinguian con la marca Co-
lumbia. En el caso de los discos importados
en la forma expresada, algunas veces dicha
marca se ocultaba mediante un autoadhesi-
vo (normalmente, o al menos, segin parece
desprenderse de las pruebas presentadas
ante el Tribunal de Justicia por Sg- og
Handelsretten, un autoadhesivo en el que
consta lamarca CBS) pero en otros casos la
marca Columbia no se ha ocultado del
modo indicado, especialmente nolo ha sido
en la etiqueta adherida al mismo disco. El
origen de este litigio se encuentra en la
venta de tales discos designados visible-
mente con la marca Columbia.

De hecho, a tenor de la resolucién por la
que se formula la peticién de decisién
prejudicial, en el asunto inglés, se ruega al
Tribunal de Justicia que dé por sentado que,
segin la Ley de Inglaterra, EMI Records
Limited se halla legitimada para demandar
a CBS United Kingdom por la violacion de
sus derechos sobre la marca Columbia y,
consecuentemente, tiene derecho a que se
acuerde una medida cautelar que impida la
fabricacion y venta por CBS United King-
dom de discos designados con dicha marca.
De la decisién dictada por el Juez Sr.
Graham, que ha dado lugar a la mencionada
resolucién, se desprende que el inico medio
de defensa posible de que puede valerse
CBS United Kingdom Limited segiin laLey
inglesa consiste en el retraso y en la anuen-
cia de parte de EMI Records Limited, toda
vez que se han probado tanto el derecho de
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este 1iltimo sobre la marca como la viola-
cién del derecho de propiedad industrial
imputable a CBS United Kingdom.

La resoluciéon mediante la cual se formula la
peticion de decisién prejudicial en el asunto
danés va acompafiada de una resolucién con
caricter interlocutorio del Sg- og Handels-
retten en la que se declara que, con arreglo
al Derecho danés, CBS Records ApS no
dispone de medios de defensa para contes-
tar el cargo por violacién de su derecho de
marca sostenido por EMI Records Limited.

Del mismo modo, la resolucién por la que
se formula la peticion de decisién prejudi-
cial en el asunto aleman indica que, segin
el Derecho aleman, tan s6lo EMI Records
Limited puede utilizar la marca Columbia
en Alemania y que EMI Records Limited
puede prohibir la utilizacién de dicha marca
por terceros.

Sin embargo, en cada asunto el demandado
sostiene que, habida cuenta de los antece-
dentes de la marca Columbia y, especial-
mente de la forma en que los derechos
sobre la misma se dividieron territorialmen-
te entre el grupo EMI y el grupo CBS, el
ejercicio de dichos derechos por EMI Re-
cords Limited para impedir que el grupo
CBS realice importaciones de discos desig-
nados con la marca de Estados Unidos al
Reino Unido, Dinamarca y Alemania, res-
pectivamente, es incompatible con el Dere-
cho comunitario.
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En consecuencia, debo referirme a los
citados antecedentes. En la informaci6n
relativa a los mismos que se ha aportado
ante el Tribunal de Justicia se distinguen
dos partes. En primer lugar estan los hechos
que constan en la peticion de decisioén
prejudicial. En segundo lugar existe una
abundante prueba documental practicada a
instancia de CBS United Kingdom Limited,
de CBS Records ApS, de CBS Schallplat-
ten GmbH, de EMI Records Limited (acom-
pafiada a sus observaciones escritas en el
asunto aleman) y de la Comisién.

Admisibilidad de la prueba documental

Se ha discutido sobre si procede la admi-
sion de dicha clase de prueba ante el Tribu-
nal de Justicia, y en caso afirmativo, en qué
medida y con qué objeto.

Considero que, ante todo, debo proceder al
examen de este problema.

A mi juicio, a fin de poder contestar a los
extremos apuntados, deben considerarse
tres principios importantes.

En primer lugar, no esté previsto legalmente
que, en una cuestion prejudicial con arreglo
al articulo 177, el Tribunal de Justicia no
pueda acordar la practica de las pruebas.
Ello es evidente a tenor del apartado 1 del
articulo 103 del Reglamento de Procedi-
miento, que para dichas cuestiones prejudi-
ciales dispone la aplicaci6n de lo estableci-

do en los articulos 44 y siguientes de dicho
Reglamento, y por lo tanto, especialmente
de los articulos 45 a 53 que regulan las
diligencias de prueba. No cabe duda de que
puede haber casos en los que sin practicar
prueba sea imposible que el Tribunal de
Justicia adopte una decisién, como por
ejemplo un asunto en el que se examine la
validez de un acto de una Institucién comu-
nitaria y en el que el motivo de la impugna-
ci6n de la validez de dicho acto consista en
que este se fundamentara en un error mate-
rial de hecho. Ademads, en muchos casos de
que ha conocido el Tribunal de Justicia se
ha demostrado la importancia que tiene la
admisién o la exigencia de la practica de
prueba a efectos de explicar las razones de
fondo o de completar los hechos segin
constan en la peticion de decision prejudi-
cial al objeto de permitir que el Tribunal
de Justicia pueda tener una comprension
mejor de las cuestiones que le han sido
formuladas.

En segundo lugar, la competencia del Tri-
bunal de Justicia, con arreglo al articulo
177, estad limitada a su pronunciamiento
sobre cuestiones de Derecho comunitario.
Al Tribunal de Justicia le est4 vedado apli-
car dicho Derecho a los hechos de un asun-
to determinado. Ello implica que el Tribu-
nal no .puede resolver las cuestiones de
hecho que son relevantes, no para la deter-
minacién del Derecho, sino para su aplica-
cién. Por ejemplo, en los asuntos objeto de
examen se aport6 ante el Tribunal de Justi-
cia, principalmente en interés de los deman-
dados, una abundante pruebasobre aspectos
como la estructura de los negocios del
grupo CBS, sus problemas de comerciali-
zacién en Europa y los aspectos econémi-
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cos referentes a la produccion de discos
para dicho mercado, especialmente discos
en cuadrifonia, el coste de la fijacién de
autoadhesivos (stickering) y la posibilidad
de que la préctica generalizada de dicha
operacion de etiquetado pueda hacer que el
producto desmerezca tanto que llegue a ser
invendible, la calidad relativa de los discos
CBS y de los EMI, etc. Todo lo que se
acaba de indicar, excepto quiza en la medi-
daen que su objetivo consiste en ganarse la
simpatfa del Tribunal de Justicia, en mi
opinién, se halla enfocado al problema de si
el ejercicio de sus derechos de marca por
parte de EMI Records Limited, en realidad
redunda en una limitacién de la competen-
cia dentro del mercado comtn. Al Tribunal
de Justicia corresponde decidir sobre la
pertinencia de esta cuestién. Méis adelante
voy a referirme a este aspecto. Pero, en el
caso de que la cuestién sea pertinente, la
determinaciéon de la respuesta incumbe,
simplemente, a los 6rganos jurisdiccionales
nacionales.

En tercer lugar, segiin lo legalmente esta-
blecido, en relacién con una cuestion preju-
dicial con arreglo al articulo 177, el Tribu-
nal de Justicia no puede traspasar el 4ambito
de la cuestién o cuestiones que le hayan
sido formuladas por el érgano jurisdiccional
nacional de que se trate. Este Tribunal no
puede contestar cuestion alguna que no le
haya sido planteada. Ello no implica que el
Tribunal de Justicia deba atenerse estricta-
mente a los términos en que el drgano
jurisdiccional nacional haya formulado su
cuestién o cuestiones. En realidad se han
dado casos en los que el 6rgano jurisdiccio-
nal nacional no ha planteado ninguna cues-
tién concreta y en los cuales, este Tribunal
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antes que declarar la inadmisibilidad de la
cuestion prejudicial, ha determinado, a
partir de los hechos expuestos, las cuestio-
nes de Derecho comunitario que los mismos
suscitaron. En otras ocasiones las cuestio-
nes, tal como habfan sido formuladas por el
6rgano jurisdiccional nacional, no eran
simples cuestiones de Derecho comunitario,
sino que con las mismas se entremezclaban
cuestiones relativas a al aplicacién de dicho
Derecho, frecuentemente en relacién con el
Derecho nacional. En tales casos, el Tribu-
nal de Justicia ha segregado las cuestiones-
de Derecho comunitario que debian contes-
tarse de las cuestiones planteadas por el
6rgano jurisdiccional nacional. Y ha habido
muchos casos en los que, al contestar las
cuestiones prejudiciales, este Tribunal ha
considerado mas adecuado o de mayor
utilidad no atenerse a su formulacién o a su
texto.

En definitiva, a mi juicio, en circunstancias
como las que afectan al caso de autos, el
Tribunal de Justicia puede y debe tomar en
consideracion las pruebas aportadas por las
partes, o por terceros con derecho a efectuar
alegaciones y ello con dos fines (y s6lo con
estos fines):

1) en la medida en que las conclusiones
que deben inferirse de dichas pruebas
no sean discutidas por las partes, el
Tribunal de Justicia puede basarse en
las mismas para explicar y completar
los hechos segun hayan sido expuestos
en la peticién de decisién prejudicial;

2) en la medida en que las partes discre-
pen acerca de las conclusiones que
deban inferirse de las pruebas, el Tribu-
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nal de Justicia puede tenerlas en cuenta
con el fin de alcanzar una mejor com-
prension de las referidas discrepancias.

En ambos supuestos, el objetivo fundamen-
tal consiste en permitir que el Tribunal de
Justicia pueda adecuar sus contestaciones a
las cuestiones formuladas por el 6rgano
jurisdiccional nacional de la forma que
probablemente pueda ser de mayor utilidad
para éste. Ello es especialmente deseable
cuando las cuestiones formuladas por el
organo jurisdiccional nacional est4n redac-
tadas en términos generales, como en cada
uno de los asuntos objeto de examen.

Al decir esto, no paso por alto las dificulta-
des que pueden encontrar los Estados
miembros intervinientes o incluso aquellos
que se hayan abstenido de intervenir al
confiar en el contenido de la peticién de
decisién prejudicial. A tales dificultades
aludié con vehemencia el Abogado del
Reino Unido en el acto de la vista. Sin
embargo, considero que seria mucho peor si
este Tribunal de Justicia, apartando la vista
de todo lo que no conste en la peticién de
decision prejudicial, diera lugar a una
situacion en la que fuera inevitable o, en
cualquier caso, probable, una nueva cues-
tién prejudicial, antes de que el o6rgano
jurisdiccional nacional pudiera resolver el
asunto que hubiera dado lugar a la cuestién
prejudicial.

Antecedentes de las marcas «Columbia»

Contrastando la prueba documental de
referencia teniendo en mente las considera-

ciones expuestas, paso a resumir la historia
de las marcas Columbia segtin se expone en
las resoluciones por las que se formulan las
peticiones de decisién prejudicial, adicio-
nando a ello lo que se deduce de las men-
cionadas pruebas.

En 1894 se constituyé en los EE UU una
sociedad denominada Columbia Phono-
graph Company General. Antes de la prime-
ra guerra mundial, dicha sociedad procedié
aregistrar algunas marcas en las que estaba
incluida la palabra Columbia, en Estados
Unidos, el Reino Unido y en otras partes,
para designar, entre otras cosas, discos de
graméfono. En 1913 la sociedad cambié
su denominacién por la de Columbia
Graphophone Company.

En 1917, Columbia Graphophone Company
constituyé una filial en Inglaterra con
participacion al cien por cien en su
capital social, que se denominé Columbia
Graphophone Company Limited y a la que
me referiré como «CGCL». Mediante tres
documentos de fecha 27 de abrilde 1917,a
saber, un acuerdo de venta y dos cesiones,
Columbia Graphophone Company cedi6 a
dicha sociedad el fondo de comercio y
todos los bienes de la empresa que hasta
entonces habfa explotado a través de su
sucursal en Londres, con inclusién de sus
marcas registradas en algunos paises de
Europa, Africa, Asia y Oceanfa. Entre
dichos paises se contaban Bélgica, Dina-
marca, Reino Unido, Francia, Italia y los
Paises Bajos. Columbia Graphophone
Company convino con CGCL (por decirlo
en pocas palabras) que no competiria con
ella en ninguna parte del territorio en el que
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se explotara el negocio cedido en la forma
apuntada. Otra condici6n de la compraventa
consistia en que, de vez en cuando, cada
sociedad remitiria a la otra, listas de sus
discos originales y, si se solicitara, las
matrices correspondientes a tales discos.

En 1919, Columbia Graphophone Company
cedid el resto de las marcas que le quedaban
en propiedad en las que estaba incluida la
palabra Columbia, asi como lasacciones de
CGCL que poseia a otra sociedad norteame-
ricana denominada Columbia Graphophone
Manufacturing Company.

En 1922, las acciones de CGCL antaiio
propiedad de Columbia Graphophone
Company se vendieron por Columbia
Graphophone Manufacturing Company por
500.000 ddlares a una sociedad inglesa
independiente denominada Constructive
Finance Company Limited. Mediante acuer-
do de fecha 16 de noviembre de 1922,
otorgado con motivo de dicha compraventa
entre Columbia Graphophone Manufactu-
ring Company, Constructive Finance
Company Limited y CGCL se pacté que
CGCL podria «desarrollar libremente su
actividad» en determinados territorios, entre
los que se inclufan Gran Bretafia e Irlan-
da, los Continentes de Europay Africa y
algunos paises de Asia, Oceania y Pacifi-
co, mientras que Columbia Graphophone
Manufacturing Company podria «desarro-
Har libremente su actividad en el resto del
mundoy; se convino que ninguna de las dos
sociedades deberia «vender o tener tratos
comerciales directa o indirectamente en el
territorio de la otra» asi definido. Dicho
contrato contenia una cldusula por la cual
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Columbia Graphophone Manufacturing
Company, en la medida en que no lo hubie-
ra hecho, se comprometia a transferir a
favor de CGCL, entre otras cosas, todas las
marcas de discos de gramé6fono de las que
pudiera ser titular en el territorio de CGCL.
Igualmente se incluian en dicho acuerdo
algunas estipulaciones para el intercambio
de matrices.

Desde 1922 hasta 1925, no hubo ningtin
control comiin, directo ni indirecto, de las
marcas propiedad de CGCL y de las marcas
existentes en Estados Unidos en las que
estuviera comprendida la palabra Columbia.
En 1924 se produjo una reorganizacién de
Columbia Graphophone Manufacturing
Company, como consecuencia de la cual la
titularidad de las marcas registradas en
Estados Unidos pasé a corresponder a la
nueva entidad norteamericana, denominada
Columbia Phonograph Company Inc.

En 1925, CGCL adquiri6 un paquete
de acciones de Columbia Phonograph
Company Inc., con lo que logré el control
de la misma. Se ha hecho referencia a este
hecho como a un «trueque de papeles» por
cuanto supuso la obtencién del control del
titular de las marcas registradas en Estados
Unidos por parte de CGCL.

En 1931 se constituy6 una nueva sociedad
inglesa con el nombre de, Electrical and
Musical Industries Limited (se trata de la
sociedad actualmente denominada EMI
Limited). Esta adquiri¢ las acciones de
CGCLy deotrasociedad inglesa denomina-
da The Gramophone Company Limited
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(actualmente denominada EMI Records
Limited). Como parte de dichos convenios
CGCL dej6 de participar en el capital social
de Columbia Phonograph Company Inc.
Dicha participacion fue posteriormente
adquirida, en el mismo afio, por una socie-
dad norteamericana denominada
Grigsby-Grunow.

Desde 1931, no hubo ningtin control comiin
de las marcas Columbia en Estados Unidos
ni de las marcas propiedad de CGCL.

Sin embargo, en 1932, Columbia Phono-
graph Company Inc. y CGCL suscribieron
un acuerdo mediante el que pretendian
«eliminar la competencia y organizar el
intercambio de matrices, etc.» cuyo objeti-
vo, segun se desprende de sus antecedentes,
consistia en sustituir los acuerdos sobre
divisién del mercado de 1917 y 1922, pues-
to que ya se habian disuelto para enton-
ces Columbia Graphophone Company,
Columbia Graphophone Manufacturing
Company y Constructive Finance Company
Limited. En este acuerdo se reestructuraron
los respectivos territorios de las partes,
adjudicando «todo el territorio comprendido
entre los 30 grados longitud oeste y los 170
grados longitud oeste en el hemisferio
norte, y los 30 grados longitud oeste y los
100 grados longitud oeste en el hemisferio
sur, con exclusion de las Azores pero inclu-
yendo el Continente americano, y la totali-
dad de Groenlandia, asi como todas las
islas Aleutianas, Sandwich y Filipinas» a
Columbia Phonograph Company Inc. y «el
resto del mundo» a CGCL. Cada una de las
partes se comprometié a no vender en el
territorio asignado a la otra en la forma

expuesta y nuevamente se incluyeron algu-
nas estipulaciones sobre intercambio de
matrices. En este acuerdo no se hacia nin-
guna referencia a las marcas salvo en rela-
cién con la fijacién de los precios de los
discos producidos mediante la utilizacién
de las matrices intercambiadas.

Es procedente resaltar el hecho de que ni
Electrical and Musical Industries Limited ni
The Gramophone Company Limited queda-
ron vinculadas por el acuerdo en 1932.

En 1934, Grigsby-Grunow (que, a la sazén,
se encontraba en liquidacién) vendié en
ptiblica subasta las acciones que poseia de
Columbia Phonograph Company Inc. Sacro
Enterprises Inc. las adquirié en la subas-
ta, trasfiriéndolas posteriormente a favor de
American Record Corporation. En 1938
las acciones propiedad de American
Records Corporation, de la que Columbia
Phonograph Company seguifa siendo
filial, fueron compradas por Columbia
Broadcasting System Inc., compaifiia que
actualmente gira con la denominacién de
CBS Inc.

En 1940 se produjo la transmision del
activo de Columbia Phonograph Company
Inc. a favor de American Record Corpora-
tion, la cual, a la saz6n, cambié su denomi-
nacién por la de Columbia Recording
Corporation. En virtud de un convenio
suscrito con CGCL, se estableci6 la subro-
gacion de Columbia Recording Corporation
por Columbia Phonograph Company Inc. a
efectos del acuerdo de 1932.
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En 1946 se suscribié un nuevo acuerdo
entre Columbia Recording Corporation y
CGCL en el que se pactaron la resolucién
de todos los anteriores acuerdos y conve-
nios, con inclusién del acuerdo de 1932, y
en el que se formalizaron nuevos acuerdos
entre ellas para el canje de matrices. Acor-
daron el suministro reciproco de matrices
sobre pedido y abstenerse de hacerlo a
favor de terceros en los territorios respecti-
vos, siendo la delimitacién de tales territo-
rios para este fin casi idéntica a la prevista
en el acuerdo de 1932. Sin embargo ya no
se inclufa pacto alguno de no competencia
en el territorio de cada una de las partes
respectivamente. Tampoco se hacia men-
ci6n alguna a las marcas, a excepcion de lo
que a los discos producidos mediante el uso
de las matrices canjeadas se refiere.

El acuerdo de 1946 fue resuelto en 1952,
aunque algunos de sus efectos en lo tocante
a las matrices canjeadas anteriormente
siguieron produciéndose hasta 1956.

En 1954 se disolvié Columbia Recording
Corporation (que entretanto habia cambia-
do su denominacién por la de Columbia
Records Inc.) y su activo fue transferido a
Columbia Broadcasting System Inc. (En
1974 esta sociedad cambié su denomina-
cién por la de CBS Inc.).

Es pacifico, a mi modo de ver, que, entre
1956 y 1962 no se celebr6 ningun acuerdo
o convenio de ningln tipo entre sociedades
del grupo EM1 y del grupo CBS.
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Entre 1962 y 1971, Columbia Broadcasting
System Inc., por una parte, y Electrical and
Musical Industries Limited y (posteriormen-
te) EMI Records Limited, por otra, suscri-
bieron algunos acuerdos que, segin mani-
festé la Comisi6n, supusieron la reanuda-
cién de sus relaciones, pero que, segun se
ha alegado en nombre de EMI Records
Limited, todos ellos fueron de escasa im-
portancia y de corta duracién, en la mayoria
de los casos concebidos para la explotacién
de un «repertorio» concreto, como los
existentes entre todas las sociedades disco-
gréficas o de grabacion, aunque estén des-
vinculadas o sean competidoras. Dado que
ha habido discrepancias en cuanto a la
verdadera naturaleza de dichos acuerdos,
muchos de los cuales no han salido a la luz
hasta poco antes de la celebracién de la
vista, me abstengo de describirlos pormeno-
rizadamente, y simplemente dejo constancia
de que i) si bien los mismos se refieren a
algunas marcas (la mayoria de las cuales
son marcas distintas de Columbia), segiin
parece, en ninguno de ellos se establece
cesion alguna sobre las marcas y ii) en
relacién con el territorio de la Comunidad
en su composicién actual, parece que algu-
nos de ellos hayan afectado solamente al
Reino Unido e Irlanda. Las partes recono-
cen que el tltimo de dichos acuerdos llegéd
a su término en 1974.

Durante este periodo, concretamente en
1965, CGCL cedié. sus marcas Columbia
a favor de The Gramophone Company
Limited (la otra filial de Electrical and
Musical Industries Limited). Algunos afios
después Electrical and Musical Industries
Limited cambi6 su denominacién por la de
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EMI Limited y The Gramophone Company
Limited lo hizo por la de EMI Records
Limited.

Marcas objeto del litigio

Cada una de las peticiones de decisi6n
prejudicial menciona exactamente las mar-
cas o marca objeto de la demanda presenta-
da por EMI Records Limited.

En el asunto inglés, la accién instada por
EMI Records Limited se refiere a dos mar-
cas, cada una de las cuales consiste unica-
mente en la palabra Columbia. La primera
se registré a nombre de CGCL en 1920, es
decir, en un momento en el cual esta socie-
dad seguia siendo filial de Columbia
Graphophone Company. Se ha manifestado
que la primera vez que se utilizé la marca
fue el 7 de mayo de 1900. La segunda
marca se registré a nombre de CGCL en
1928, es decir, en un momento en el cual
esta sociedad ejercfa el control de Columbia
Phonograph Company Inc., que entonces
era titular de las marcas Columbia en
Estados Unidos.

En el asunto danés, la marca objeto de la
demanda presentada por EMI Records
Limited se registré en 1960. Tanto en sus
observaciones escritas como en lo manifes-
tado en el acto de la vista, las partes mantu-
vieron una extensa discusién sobre los
antecedentes de las marcas Columbia en
Dinamarca. Con ello suscitaron problemas
en los que las cuestiones de hecho se entre-

mezclaban con las de Derecho interno, cuyo
conocimiento por el Tribunal de Justicia no
se incluye dentro de los limites de una
cuestién prejudicial con arreglo al articulo
177. Considero que la naturaleza de tales
problemas no afecta a la contestacién a
ninguna de las cuestiones sobre las que
tiene que pronunciarse el Tribunal de Justi-
cia. Por tal motivo, espero que no se me
reproche ninguna falta de cortesia para con
el Abogado si no me extiendo més sobre los
problemas aludidos.

En el asunto alemdn, el objeto de la deman-
da de EMI Records Limited consiste en una
marca registrada a nombre de CGCL en
1931. No hay constancia de si el registro se
produjo realmente antes o después de que
esta sociedad enajenara las acciones de
su propiedad de Columbia Phonograph
Company Inc. En sus observaciones escri-
tas las partes se refieren a anteriores marcas
alemanas Columbia: EMI Records Limited
se refiere a una marca registrada en 1907,
que cedi6 Columbia Graphophone
Manufacturing Company a favor de
CGCL en 1923, en cumplimiento de un
convenio celebrado en 1922 con motivo de
la venta de las acciones de CGCL a favor
de Constructive Finance Company Limited;
por su parte CBS Schallplatten GmbH
alude a dos marcas registradas anombre de
CGCL en 1924. Nuevamente considero que
no hay necesidad de abordar cuestiones de
detalle de estos asuntos.

Cuestiones prejudiciales planteadas al
Tribunal de Justicia

Al objeto de formular la cuesti6én prejudi-
cial planteada al Tribunal de Justicia, en la
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resolucién por la que se decide dicha for-
mulacién en el asunto inglés, en primer
lugar se hacen constar algunos presupuestos
con ¢l ruego de que el Tribunal de Justicia
los asuma. En realidad se trata de un resu-
men de los hechos expuestos en la expresa-
da resolucion, utilizando la letra «A» para
designar al grupo EMI, la letra «B» para
designar al grupo CBS y la letra «X» para
designar la marca Columbia. Entre dichos
presupuestos hay uno que ha dado lugar a
una amplia discusién, a saber:

«7) No existe ni ha existido nunca ningiin
vinculo de carécter juridico, financiero,
técnico o econdémico entre A y B tal
como estén constituidas actualmente.»

A continuacién aparece en la resolucién, la
cuestion prejudicial con el siguiente texto:

«¢Deben interpretarse las disposiciones del
Tratado constitutivo de la Comunidad
Econémica Europea y concretamente aque-
llas que establecen los principios de Dere-
cho comunitario, asi como las normas rela-
tivas a la libre circulacién de mercancias y
alacompetencia en el sentido de que privan
a A de ejercer sus derechos sobre la marca
segiin el Derecho nacional aplicable en cada
Estado miembro, para evitar:

i) queB vendaen cualquier Estado miem-
bro mercancias que lleven la marca X,
fabricadas y provistas por B con la
marca X fuera de la Comunidad, en un
territorio en el que esta facultado para
utilizar dicha marca;
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ii) que B fabrique en cualquier Estado
miembro mercancias que lleven la
marca X?»

Las cuestiones planteadas en los asuntos
danés y alemén se hallan formuladas del
mismo modo y en términos casi idénticos,
siendo las Unicas diferencias notables las
que se indican a continuacién:

En el asunto alemén, el presupuesto 7) de la
resolucién mediante la que se formula la
peticién de decisién prejudicial se sustituye
por el siguiente:

«c) [...] entre ambos grupos no han existido
vinculos de carécter juridico, econémi-
co, financiero o técnico durante mas de
cuarenta afiosy.

En segundo lugar, ni en la resolucién dane-
sa ni en la alemana, la cuestién prejudicial
planteada hace mencién de los preceptos
del Tratado «que establecen los principios
de Derecho comunitario». En el asunto
danés la cuestién se refiere a los precep-
tos del Tratado «especialmente los que
regulan la libre circulacién de mercancias y
la competencia». En el asunto alemén
éstase refiere simplemente a «los princi-
pios de Derecho comunitario sobre libre
circulaciéon de mercancias y defensa de la
competenciay.

Por 1ltimo, ni en el asunto danés ni en el
aleman figura el apartado ii) en la cuestion.
Entiendo que ello obedece al hecho de que
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mientras el grupo CBS fabrica discos en
Inglaterra (y también en los Paises Bajos),
no lo hace en Dinamarca ni en Alemania, o
en cualquier caso, no lo hace a un nivel
digno de ser tomado en consideraci6n.

Se plantea el problema de la importancia
que el Tribunal de Justicia debe dar al
presupuesto 7) o adicho presupuesto modi-
ficado segiin la redaccién dada por la peti-
cién de decision prejudicial en el asunto
aleman.

Queda claro el origen del texto de dicho
presupuesto. Recuerda una determinacién
de hechos efectuada por el Tribunal d'arron-
dissement de Luxemburgo en su peticién de
decisién prejudicial correspondiente a la
sentencia de 3 de julio de 1974,Van Zuylen,
«Hagy» (192/73,~ Rec. p. 731). Basandose
endicha determinaci6n de hechos, el Tribu-
nal de Justicia declar6 la inaplicabilidad del
articulo 85 del Tratado en aquel caso (véan-
se los apartados 4 y 5 de la sentencia). Pero
no cabe duda de que ello implica que en
cada caso el criterio de aplicabilidad o
inaplicabilidad del articulo 85 dependa de
si, de algin modo, puede aplicérsele la
férmula «ninguna vinculacién de caracter
juridico, financiero, técnico o econémico»
que utiliz6 el Tribunal d'arrondissement de
Luxemburgo para expresar su determina-
cién de hechos en el citado asunto Hag. Lo
que dicho criterio es en realidad tan sélo
puede concretarse a la luz del tenor literal
del mismo articulo 85.

En segundo lugar, debo sefialar que el
presupuesto de referencia (independiente-
mente de la forma en que se exprese) debe

examinarse a la luz del contenido de las
resoluciones de remisién consideradas
conjuntamente. Cada una de ellas, bien
expresamente o mediante referencia, contie-
ne una exposicion histérica bastante larga,
aunque incompleta, de las marcas Colum-
bia. No puede pretenderse que el presupues-
to contradiga dicha exposicion en la medida
en que ésta revela vinculos anteriormente
existentes entre CGCL y los que en algun
momento han sido titulares de las marcas
norteamericanas. Ya he dicho por qué, en
mi opinién, el Tribunal de Justicia no puede
dejar de examinar la prueba aportada por
las partes por cuanto la misma completa la
referida exposicion. Considero que, por la
misma razdn, el Tribunal de Justicia no
puede ignorar dicha prueba, en lamedidaen
que la misma incide en la importancia que
cabe dar al presupuesto.

La verdadera dificultad subyace en el hecho
de que, a primera vista, el presupuesto
parece ir destinado a reducir el objeto de la
cuestion planteada al Tribunal de Justicia.
Sin embargo entiendo que, después de un
anélisis mds minucioso, procede considerar-
lo como parte de una relacién abreviada de
los hechos expuestos en la resolucién de
remisi6n, que sirve de introduccién a dicha
cuestién pero que, en realidad, no forma
parte integrante de la misma.

Sobre estas bases, paso nuevamente a tratar
el aspecto juridico.

En mi opinién, procede examinar el proble-
ma desde dos puntos de vista y sélo dos, a
saber, los preceptos del Tratado reguladores
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de la libre circulacién de mercancias y los
que regulan la competencia. Los preceptos
referentes a los «principios» son ciertamen-
te importantes, pero considero que lo son
s6lo en cuanto los preceptos siguientes y
mds especificos del Tratado deben interpre-
tarse a la luz de aquéllos.

Preceptos del Tratado relativos a la libre
circulacién de mercancias

Confieso que me ha parecido sorprendente
lo alegado en nombre de las demandadas en
cuanto a que los preceptos del Tratado
sobre libre circulacién de mercancias deben
interpretarse en el sentido de que impiden
que EMI Records Limited ejerza sus dere-
chos sobre la marca Columbia en la Comu-
nidad con el fin de impedir las importacio-
nes a la Comunidad desde el exterior, de
mercancias designadas con dichamarca. En
cualquier caso, los articulos 30 y 36 del
Tratado sobre los que se basa, fundamental-
mente, la referida alegacién, segiin su tenor
literal, contemplan tan sé6lo las restricciones
al comercio «entre Estados miembrosy. Ello
es congruente con el hecho de que estos
articulos forman parte de los preceptos
destinados a desarrollar la letra a) del ar-
ticulo 3 del Tratado, en relacién con «la
supresion, entre los Estados miembros, de
los derechos de aduana y de las restriccio-
nes cuantitativas a la entrada y salida de las
mercancias, asf como de cualesquiera otras
medidas de efecto equivalente, lo cual se
incluye entre los objetivos que deben alcan-
zarse al objeto de establecer el mercado
comiin a que se refiere el articulo 2. Cierta-
mente la alegacién de las demandadas
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provoc6 una indignacién unanime, no sélo
en EMI Records Limited, sino también en
los siete Estados miembros que intervienen
en el procedimiento y en la Comision.
Indicaron que su aceptacién supondria la
concesién unilateral por parte de la Comu-
nidad de una ventaja a favor de las empre-
sas de un pais tercero en detrimento de las
empresas de la Comunidad, sin albergar
ninguna expectativa de reciprocidad.

Como fundamento de su alegacién, las
demandadas invocaron, en primer lugar, el
apartado 2 del articulo 9 y el apartado 1 del
articulo 10 del Tratado que, a efectos, inter
alia, de los articulos 30 y 36 equiparan los
productos originarios de los Estados miem-
bros a «los productos procedentes de paises
terceros que se hallan en libre practica en
los Estados miembros» y disponen:

«Se consideraran en libre practica en un
Estado miembro los productos procedentes
de terceros paises respecto de los cuales se
haya cumplido, en dicho Estado miembro,
las formalidades de importaci6n y percibido
los derechos de aduana y cualesquiera
otras exacciones de efecto equivalente
exigibles, siempre que no se hubieren bene-
ficiado de una devolucion total o parcial de
los mismos».

Segun lo entiendo, el razonamiento de las
demandadas consiste en afirmar que, des-
pués de que los discos fabricados en Norte-
américa, designados con lamarca Columbia
han pasado el despacho de Aduanas en un
Estado miembro, siempre y cuando no se
hayan beneficiado de una devolucién, de-
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ben asimilarse a los discos originarios de un
Estado miembro. Tal afirmacién es correc-
ta. Pero no veo cémo esto puede ayudar a
las demandadas. Si fabricaran discos
semejantes en un Estado miembro, no por
ello estarian facultadas a comercializarlos
con violacién de los derechos inherentes a
las marcas registradas de EMI Records
Limited, ni en el Estado miembro de que se
trate ni en ningtn otro.

En segundo lugar, las demandadas han
invocado insistentemente la resolucién de
este Tribunal de Justiciarecaida en el citado
asunto Hag. Han reconocido que en este
asunto se tratd del comercio entre los Esta-
dos miembros, pero alegaron que, por ana-
logia, la decision era de aplicacion al pre-
sente asunto, toda vez que también aqui las
marcas de referencia tienen un origen co-
mun. Considero que tal argumentacién no
debe acogerse dado que, en mi opinién,
como claramente se desprende de la senten-
cia del Tribunal de Justicia en el citado
asunto Hag, la base de la decision recaida
en el mismo consistia en el hecho de que el
comercio entre los Estados miembros resul-
taba comprometido. El principio en el que
se apoya esta resolucién es el que indica
que los derechos de propiedad industrial y
comercial, y en particular, el derecho de
marca, no pueden ejercitarse de tal forma
que conduzca a la divisién artificial del
mercado comin. Dado que tales derechos
se hallan reconocidos en leyes nacionales,
su ambito de aplicacién es necesariamente
territorial y, a no ser por las estrictas dispo-
siciones del articulo 36, ello les convertiria
en medios idéneos para dicho fin. Una
forma en la que seria posible su ejercicio se
encuentra en la sentencia de 31 de octubre

de 1974, Centrafarm BV y otros (16/74,~
Rec. p. 1183). Eltitular de una marca debe-
ria constituir una filial en cualquier Estado
miembro cuyo mercado quisiera aislar y
realizar lo necesario para que los derechos
de marca en dicho Estado se cedieran a
favor de dicha filial. Este sencillo supuesto
y los hechos del citado asunto Hag difieren
principalmente en dos aspectos. En primer
lugar, las transacciones mediante las cuales
se realiz6 la separaci6n de la titularidad de
los derechos de marca en Bélgica y Luxem-
burgo, por una parte, y en Alemania por
otra, habfan tenido lugar antes de la entrada
en vigor del Tratado. Es obvio que esto
carece de importancia puesto que los articu-
los 30 a 36 se aplican también a restriccio-
nes que derivan de medidas adoptadas o
acuerdos alcanzados antes de la entrada en
vigor del Tratado, asi como cualesquiera
surgidas posteriormente (la inica diferencia
consiste en que, por lo que a algunas clases
de las primeras se refiere, existian preceptos
sobre su paulatina eliminacion durante el
periodo transitorio). En segundo lugar, Van
Zuylen & Fréres no era una filial de Hag
AG, sino una empresa independiente que
con anterioridad habfa adquirido los dere-
chos sobre las marcas de Hag AG en Bélgi-
ca y Luxemburgo mediante una serie de
operaciones, entre las que figuraba la in-
cautacién de las acciones de la filial belga
de Hag AG como bienes de propiedad del
enemigo. No obstante, ¢l Tribunal de Justi-
cia declar6 efectivamente, que a Van Zuy-
len & Fréres le estaba vedado el ejercicio de
dichos derechos para impedir las importa-
ciones de bienes legalmente designados con
la marca alemana en Bélgica y Luxembur-
go. La sentencia deja bien claro que dicho
pronunciamiento obedece a que cualquier
declaraci6n en otro sentido serfa «incompati-
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ble con las disposiciones que prevén la libre
circulacién de mercancias dentrodel merca-
do comun». Por lo tanto la fundamentacién
de dicha sentencia no es extrapolable a una
situacién en la que no se halle afectada la
unidad del mercado comin.

Las demandadas invocaron asimismo la
sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonvi-
lle (8/74,- Rec. p. 837). Sin embargo, en mi
opinién dicho asunto no tiene ninguna
relacién con el presente. Aquél se referia a
importaciones en Bélgica de whisky esco-
cés que se hallaba en libre practica en Fran-
cia, y no a importaciones de este whisky
desde el Reino Unido (que, a la sazén, no
era un Estado miembro). Por lo tanto, el
asunto Dassonville versa acerca de restric-
ciones del comercio entre Estados miem-
bros, no sobre restricciones de importacio-
nes desde fuera de la Comunidad.

La dltima argumentacion formulada en
nombre de las demandadas sobre esta parte
del asunto consiste en afirmar que un anali-
sis del tenor literal de algunas disposiciones
que regulan el comercio entre laComunidad
y terceros paises demuestran que, como
parte de la politica comercial comtin, la
Comunidad habia adoptado el principio de
aplicar las mismas normas de los articulos
30 y 36 a las importaciones de terceros
paises. Se hizo referencia a las siguientes
disposiciones:

1. ElGATT.

2. Reglamento (CEE) n° 1439/74 del
Consejo, de 4 de junio de 1974 (DO
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L 159, p. 1, sobre «normas comunes
para importaciones». Se afirmé que
éste era especialmente relevante puesto
que, entre los productos a los que se
aplicaba se encuentran los discos pro-
cedentes de Estados Unidos.

3. El Convenio de Lomé, que mafiana
entra en vigor, y

4. Los acuerdos entre la Comunidad
y Suecia y Suiza respectivamente,
ambos de fecha 22 de julio de
1972y el acuerdo entre la Comuni-
dad y Marruecos de fecha 31 de
marzo de 1969.

Se ha alegado que cada una de dichas dis-
posiciones contenfa preceptos que reprodu-
cian, al menos, en sintesis, lo dispuesto en
los articulos 30 y 36 y dado que se encon-
traban las mismas expresiones en dichas
disposiciones que las contenidas en los
articulos 30 y 36, debe reconocerse a todas
ellas el mismo significado.

Basta con decir que, a mi juicio, esta forma
de interpretar los textos legales es herética.
El significado de las palabras depende del
contexto en que se encuentran y las mismas
palabras, utilizadas en disposiciones distin-
tas promulgadas para fines distintos, pue-
den tener diferentes significados. Ninguna
de las disposiciones que han citado las
demandadas se ha promulgado con la finali-
dad de crear un mercado comin y no puede
ser correcto interpretarlas como si hubiera
sido asi.
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Sin embargo, debo afladir lo siguiente:

El articulo XX del GATT, que las deman-
dadas han equiparado al articulo 36, de
hecho lleva incorporada una cldusula de
reciprocidad. No se ha manifestado que, en
virtud de esta cldusula el grupo EMI esté
facultado para exportar a Estados Unidos
discos designados con la marca Columbia.
Por el contrario se nos ha hecho referencia
a un asunto reciente en el que CBS Inc.
instd con éxito una accion judicial en Nue-
va York contra un importador de discos
EMI que llevaban la marca Columbia: CBS
Inc./Nina Record Co. Inc., 1a demanda se
presenté el 16 de mayo de 1975 ante el
United States Court for the Southern
District of New York.

El Reglamento n° 1439/74 se refiere a las
restricciones cuantitativas y no lo hace a las
medidas de efecto equivalente. La argu-
mentaciéon formulada en nombre de las
demandadas para soslayar esta dificultad, al
parecer, implica una Iectura del Reglamento
mucho mas amplia de lo que, en realidad
constituye su tenor literal.

Ninguna de las demaés disposiciones que
han citado las demandadas es aplicable a las
importaciones de Estados Unidos y, mien-
tras que muy bien puede ocurrir que el
Convenio de Lomé abarque algunos paises
en los que las marcas Columbia sean de
propiedad de CBS Inc., considero que, si en
el presente asunto tuviera que examinar
aqui las normas muy especiales de ese
Convenio, nos excederiamos del verdadero
ambito de esta decision prejudicial.

En definitiva, opino que los preceptos del
Tratado en relacién con la libre circula-
¢ién de mercancias no impiden que EMI
Records Limited ejerza sus derechos de
marca en relacién con las importaciones
procedentes de Estados Unidos.

Los preceptos del Tratado relativos a la
competencia

Con respecto a los preceptos del Tratado
relativos a la competencia, la principal
argumentacién se ha centrado en el articulo
85. Sin embargo, en nombre de las deman-
dadas se ha pedido al Tribunal de Justicia
que se pronunciara, asimismo, sobre la
posible aplicabilidad del articulo 86. En
primer lugar voy a referirme a este ultimo.

Articulo 86

Habida cuenta de la sentencia del Tribunal
de Justicia, Sirena (40/70,~ Rec. 1971
pp. 69 y ss., especialmente p. 84), las de-
mandadas reconocen que no puede soste-
nerse que el grupo EMI disfrute de una
posicién dominante en el sentido del articu-
lo 86 por el mero hecho de ser la titular en
la Comunidad de las marcas Columbia. Lo
que dicen las demandadas es que, caso de
obtener una sentencia favorable de este
Tribunal de Justicia, intentaran convencera
los 6rganos jurisdiccionales nacionales de
que el grupo EMI goza de tal posicion a
causa de su participacién en el mercado de
que se trata. Entonces intentardn probar
ante estos 6rganos jurisdiccionales que EMI
Records Limited sigui6 una politica, segin
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la cual, mientras se oponia a que el grupo
CBS distribuyera sus discos sin haber supri-
mido la marca Columbia, permitia a sus
propias filiales distribuir los mismos discos
sin suprimir la marca. Las demandadas
pretenden que este Tribunal de Justicia se
pronuncie en el sentido de que el segui-
miento de semejante politica constituye una
abuso de su (supuesta) posicién dominante
por parte de EMI Records Limited.

No parece que este extremo se haya suscita-
do ante los 6rganos jurisdiccionales nacio-
nales. Nada se menciona sobre el particular
en ninguna de las resoluciones por las que
se formulan las peticiones de decision
prejudicial, siendo lo mas préximo a ello
una declaracién en la resolucién relativa
al asunto danés que indica que en un
tinico caso la filial danesa de EMI Records
Limited vendi6 un disco CBS sin suprimir
la marca Columbia. Las demandadas afir-
man que se han producido casos semejantes
en Inglaterra y en Alemania y ciertamente
aportan algunas pruebas sobre el particular
en el asunto inglés. Sin embargo, tal como
yo lo entiendo, esto estd enfocado a un
aspecto distinto, a saber, la total supresion
de marcas es dificil de conseguir.

En mi opinion, en estas circunstancias, la
cuestion sobre la que las demandadas piden
al Tribunal de Justicia que se pronuncie no
puede considerarse incluida en el &mbito de
las peticiones de decisién prejudicial. Es
completamente hipotética. Ademas, ante
este Tribunal de Justicia virtualmente no se
ha debatido este extremo. En concreto las
demandadas no han indicado el motivo por
elcual, esta politica constituiria un abuso de
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la supuesta posicién dominante de EMI
Records Limited, ni la forma en que la
misma puede afectar al comercio entre los
Estados miembros hasta e} punto de que le
sea de aplicacion el articulo 86.

Por lo tanto, me abstengo de contestar la
cuestion.

Articulo 85

Sobre la cuestién mas dificil de la posible
aplicabilidad del articulo 85, es evidente la
alianza entre las demandadas y la Comisién.

Aquéllas y la Comisién reconocen que
es imposible sostener que a los acuer-
dos iniciales de 1917 entre Columbia
Graphophone Company y CGCL les sea de
aplicacién el articulo 85, dado que los
mismos fueron suscritos por la casa matriz
y la filial en circunstancias propicias para la
aplicacién del principio formulado en la
sentencia de 25 de noviembre de 1971,
Béguelin Import (22/71,~ Rec. p. 949),
véase el apartado 8 de la sentencia y en el
ya citado asunto Centrafarm; véase el apar-
tado 32 de la sentencia. Ademés las deman-
dadas y la Comisién reconocen que se
mantenia dicha situacién cuando, en 1919,
se produjo la sustitucion de Columbia
Graphophone Company como casa matriz
de CGCL por Columbia Graphophone
Manufacturing Company. Sin embargo
afirman que la situacién no siguié con
posterioridad a 1922, en cuyo momento las
acciones de CGCL se vendieron a Cons-
tructive Finance Company Limited y se
renovaron los acuerdos sobre reparto del
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mercado entre Columbia Graphophone
Manufacturing Company y CGCL. Estoy de
acuerdo en lo que antecede en la forma,
como se ha expuesto y en el bien entendido
de que (contrariamente a mi opinién) el
articulo 85 pueda aplicarse a hechos ocurri-
dos antes de la entrada en vigor del Tratado.

También estoy de acuerdo con las demanda-
das y con la Comisi6n en que el articulo 85
puede aplicarse a acuerdos (y en cuanto al
tema objeto de examen a «decisiones de
asociaciones de empresas» y «précticas
concertadas») que guarden relacién con las
importaciones dentro de la Comunidad. Asi
lo declaré el Tribunal de Justicia en la
sentencia de 15 de mayo de 1975, Frubo
(71774, Rec. p. 563). Sin embargo debo
subrayar que no basta que un acuerdo tenga
relacién con importaciones dentro de la
Comunidad para que al mismo le sea de
aplicacién el articulo 85. Segin el tenor
mismo del articulo 85, el acuerdo debe
también:

‘

1) tener por objeto o efecto impedir, res-
tringir o falsear el juego de la compe-
tencia dentro del mercado comin y

2) poder afectar el comercio entre los
Estados miembros.

En circunstancias como las de los asuntos
objeto de estudio, a mi juicio, dichos dos
aspectos deben ser convenientemente pro-
bados para convencer el 6rgano jurisdiccio-
nal nacional de que se trate. No pueden
considerarse acreditados por el mero hecho

de que, como consecuencia del acuerdo, los
derechos sobre una marca concreta dentro
de la Comunidad los ostente una empresa
mientras que otra distinta ostente los dere-
chos sobre la misma marca en determinados
paises fuera de la Comunidad. Ya me he
referido a los hechos expuestos por las
demandadas con el fin de demostrar que el
ejercicio de sus derechos sobre la marca
Columbia en la Comunidad por parte de
EMI Records Limited ciertamente restringe
la competencia dentro de lamisma. Sobre el
problema de si dicha accién puede afectar
al comercio entre los Estados miembros, las
demandadas no han realizado una exposi-
ci6n tan completa. Su tinico razonamiento,
como ellas mismas alegan, ha sido, segun
parece, que si el efecto practico de dicha
acci6n consiste en impedir las importacio-
nes en la Comunidad de determinados tipos
de discos, por la misma razén su efecto
debe consistir en eliminar cualquier posibi-
lidad de comercio de dichos discos entre los
Estados miembros. No creo que dicho
razonamiento sea lo bastante convincente
ya que, sin probarlo, presupone que, proba-
blemente, si tales discos se importaran en la
Comunidad, existiria la posibilidad de que
se convirtieran en el objeto de un comercio
significativo entre los Estados miembros.
En el citado asunto Frubo, que por supuesto
era un recurso directo, este Tribunal de
Justicia solamente Ileg6 al convencimiento
de que el acuerdo de que se trataba podria
afectar al comercio entre los Estados miem-
bros porque se dieron ejemplos concretos
de los modos en que ello podia ocurrir
(Rec. 1975, pp. 584 y ss., especialmente
Pp- 595 y 596). Y en la sentencia de 26 de
noviembre de 1975, Papiers
peints/Comisi6n (73/74,~ Rec. p. 1491) que
consistia también en un recurso directo, el
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Tribunal de Justicia declaré que la Comi-
si6én habia expuesto de modo inadecuado
los antecedentes de hecho que le habian
inducido a considerar que el contrato de que
se trataba podria afectar al comercio entre
los Estados miembros (véanse los apartados
30 a 35 de la sentencia).

No obstante, la cuestién crucial en dichos
asuntos se refiere a la medida en que, en su
caso, el articulo 85 puede aplicarse a una
situacién en la que ya no existe acuerdo o
practica concertada. (Me abstengo de refe-
rirme a las «decisiones de asociaciones de
empresas», ya que, ni remotamente son
objeto de este asunto).

Las demandadas y la Comisién alegan que
el articulo 85 se aplica a una situacién en la
que un acuerdo de una clase prohibida por
dicho articulo, a pesar de estar resuelto,
contintie «produciendo efectos» en la Co-
munidad. Aseveran que la divisién territo-
rial entre los grupos EMI y CBS de los
derechos sobre las marcas Columbia deriva
de antiguos acuerdos de reparto de mercado
correspondientes a una categoria prohibida
por el articulo 85 y que, por tal motivo,
dicho articulo prohibe el ejercicio de dichos
derechos.

En el curso de su razonamiento, la Comi-
sién formula de pasada una alegacién,
segln la cual, a los efectos del articulo 85,
el Tribunal de Justicia no deberia distinguir
entre el efecto de un acuerdo que establece
la licencia y el de un acuerdo que establece
la cesiéon de una marca. Sin embargo, al
final, la Comisién manifest6 que tal distin-
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cién era de escasa importancia en cuanto a
transacciones sobre marcas dentro de la
Comunidad. Estoy de acuerdo. A la luz de
los principios desarrollados en los asuntos
ya citados Hag y Centrafarm, no se puede
dar mucha importancia al sistema mediante
el cual se pretenden utilizar los derechos de
marca para dividir el mercado comiin. Por
lo que a los contratos relativos al comercio
con terceros paises se refiere, la Comisién
manifesté que la distincién entre aquellos
que establecen la licencia de marcas y los
que establecen su cesién planteaban un
dificil problema, cuya solucién tendria
importantes consecuencias y que era inne-
cesario resolver en el presente caso. La
realidad es que ante el Tribunal de Justicia
todavia no se ha suscitado ningin litigio
acerca de un acuerdo de licencia de marcas
en relacién con el comercio entre la Comu-
nidad y paises terceros, y no me parece
prudente hacer conjeturas sobre cual podria
ser la resolucién que recayera en un asunto
de tal naturaleza, en el supuesto de que se
planteara.

Me refiero nuevamente a la argumentacién
principal formulada por las demandadas y
la Comision.

Segiin parece, uno de los fundamentos de la
misma es la «doctrina de los efectos» que
adopt6 el Tribunal de Justicia en el asunto
antes citado Béguelin y a la que se refirié
muy extensamente el Abogado General
Sr. Mayras en sus conclusiones comunes
presentadas en los asuntos 48/69~, 49/69 y
51/69 a 57/69 (Rec. 1972, pp. 669 y ss.).
Seglin mi parecer, la referencia a dicha
doctrina en el presente asunto se halla fuera



EMI RECORDS

de lugar. Dicha doctrina se refiere a la
competencia de la Comisién y de este Tri-
bunal de Justicia sobre empresas adminis-
tradas fuera de la Comunidad. Lo tinico que
significa es que tales empresas no pueden
quedar al margen de dicha competencia si
celebran acuerdos que surten efectos en la
Comunidad. Ello no es objeto de discusién
en el presente asunto.

Considero més pertinente la remision que
hacen las demandadas y la Comisién a la
sentencia dictada por este Tribunal de Justi-
cia en el citado asunto Sirena.

En mi opinién, dicha sentencia no es facil
de entender o de interpretar. El Abogado
General Sr. Mayras apunt6 la dificultad que
plantea en sus conclusiones presentadas en
el citado asunto Hag (Rec. 1974, p. 750).
Endicha ocasion insinud que posiblemen-
te podia explicarse la sentencia si se so-
brentendia que, sin decirlo expresamente,
el Tribunal de Justicia habia aceptado
una interpretacion de los hechos del
asunto formulada por el Abogado General
Sr. Dutheillet de Lamothe, de acuerdo con
la cual existian todavia acuerdos o, en
cualquier caso, practicas concertadas entre
las empresas norteamericana, belga, neer-
landesa, francesa, alemana ¢ italiana de que
se trataba. [Es cierto que ésta fue la inter-
pretacion de los hechos aceptada por los
érganos jurisdiccionales italianos que cono-
cian de los procedimientos, a saber, el
Tribunale de Mil4n, que formul6 la peticién
de decision prejudicial, y la Corte d'Apello
de Mil4n ante la que maés tarde se siguié el
asunto; véanse, CMLR (Rec. 1975, pp. 409
y ss., especialmente pp. 430 y 431); Dir.

scambi internaz. 1974, p. 105]. Por otra
parte hay algunos pérrafos en la sentencia
del Tribunal de Justicia que pueden inter-
pretarse a modo de fundamento a la argu-
mentaciébn de las demandadas y de la
Comisién en el presente asunto. Por este
motivo en el apartado 9 puede leerse lo
siguiente:

«El derecho de marca, como régimen juridi-
o, no posee per se los elementos contrac-
tuales o de concertacién a los que se refiere
el apartado 1 del articulo 85. [...] Sin em-
bargo, su ejercicio podria estar encuadrado
en el émbito de las prohibiciones del Trata-
do siempre que resultara ser el objeto, el
medio o la consecuencia de una practica
colusoria.»

Y el apartado 12 reza del siguiente modo:

«Si las précticas colusorias son anteriores a
la entrada en vigor del Tratado, es a la vez
necesario y suficiente que sigan surtiendo
efectos con posterioridad a esta fecha.»

Sin embargo, la caracteristica de la senten-
cia que considero mas llamativa es que el
principio sobre la que se fundamenta es el
de la unidad del mercado comiin, que supo-
ne que no pueden utilizarse los derechos
sobre las marcas con el fin de dividir dicho
mercado artificialmente. Esto se desprende
de la sentencia mucho més claramente que
ninguna otra cosa: véanse, especialmente,
los apartados 10y 11. Por lo tanto conside-
ro que, si hoy tuviera que resolverse el
asunto Sirena, tal resolucién se adoptaria
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segin los articulos 30 y 36 del Tratado y
que no puede considerarse que éste siente
una clara jurisprudencia en cuanto a la
aplicabilidad del articulo 85 en circunstan-
cias como las de los presentes casos.

Por consiguiente, a mi juicio, la cuestién
debereconducirse a la simple interpretacién
del mismo articulo 85.

Creo que iria demasiado lejos si dijera que
el articulo 85 puede aplicarse solamente en
una situacién en la que se detecta la subsis-
tencia de un acuerdo o de précticas concer-
tadas. Supéngase que, después de la entrada
en vigor del Tratado, dos empresas (tanto si
se hallan establecidas dentro como fuera de
la Comunidad) hubieran suscrito un acuer-
do cuyo efecto consistiera inequivocamente
en restringir la competencia dentro del
mercado comiin y que pudiera afectar ine-
quivocamente el comercio entre los Estados
miembros, y supéngase que uno de los
medios elegidos por dichas empresas para
ejecutar el referido acuerdo hubiera consis-
tido en una cesién de marcas o en mutuas
cesiones de marcas. En mi opinién no po-
dria sostenerse que una vez que dicho
acuerdo hubiera cesado, posiblemente como
consecuencia de una accién promovida por
la Comision segin el Reglamento n° 17,
cada empresa pudiera ejercitar libremente
los derechos de marca asi adquiridos aun-
que tal ejercicio tuviera el efecto de restrin-
gir la competencia dentro del mercado
comin y pudiera afectar el comercio entre
Estados miembros.

En mi opinién, la clave del problema con-

siste en determinar el verdadero alcance de
la prohibicién del articulo 85. Considero
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que vale la pena recordar el exacto tenor del
apartado 1 del articulo 85, por muy familiar
que se nos pueda antojar. En la parte rele-
vante para los fines del presente asunto,
establece lo siguiente:

«Seran incompatibles con el mercado co-
min y quedaran prohibidos todos los acuer-
dos entre empresas, las decisiones de aso-
ciaciones de empresas y las précticas con-
certadas que puedan afectar al comercio
entre los Estados miembros y que tengan
por objeto o efecto impedir, restringir o
falsear el juego de la competencia dentro
del mercado comun [...]»

En mi opinién tal prohibicién no puede
aplicarse a un acuerdo celebrado y termina-
do antes de la entrada en vigor del Tratado,
dado que éste carece de efecto retroactivo.
Por lo tanto, entiendo que no puede ser de
aplicacion a las meras consecuencias de tal
acuerdo, como el ejercicio, después de la
entrada en vigor del Tratado, de los dere-
chos de marca de los que una persona pu-
diera ser titular pero que, por razones de
orden histérico, sélo ostent6 o podria haber
ostentado en virtud del acuerdo. (Desde
luego, la situaci6én podria ser distinta si, a
pesar de la terminacién del acuerdo, conti-
nuaran las pricticas concertadas entre las
partes).

Por otra parte, no dudo de que en realidad,
la prohibicién alcance a la continuacion tras
la entrada en vigor del Tratado de un acuer-
do del tipo expresado en el articulo 85
celebrado con anterioridad a dicho momen-
to. Sin embargo, a mi juicio, por las mismas
razones, dicha prohibicién no puede alcan-
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zar a cualesquiera otras consecuencias de
dicho acuerdo que no sean las imputables a
dicha continuaci6n (en su caso). Dado que
no estaba prohibida la existencia del acuer-
do antes de la entrada en vigor del Tratado,
tampoco puede prohibirse el ejercicio de los
derechos de marca adquiridos como conse-
cuencia de su existencia anterior.

Es evidente que en el caso de acuerdos que
afectan al juego de la competencia s6lo en
los nuevos Estados miembros (o en uno
o dos de ellos) o que sélo puedan afectar al
comercio entre éstos y otros Estados
miembros, la fecha que importa no es la de
entrada en vigor del Tratado sino la de la
adhesion.

Conclusién

Como ya he manifestado en el presente
asunto, ha quedado acreditado que entre
1958 y 1962, es decir, durante el periodo en
que se halla comprendida la fecha de entra-
da en vigor del Tratado, no existfa ningtin
acuerdo o convenio de clase alguna entre
sociedades del grupo EMI y sociedades del
grupo CBS. Si esto es asi, de ello debe
colegirse, a mi juicio, que no puede aplicar-
se el articulo 85 salvo, posiblemente, como
consecuencia de una cldusula o de alguno o
algunos de los acuerdos celebrados entre
los dos grupos entre 1962 y 1971. Es evi-
dente que la resolucién de dichos extremos
corresponde a los drganos jurisdiccionales
nacionales.

Con respecto a la forma que debe darse a las respuestas relativas a las cuestiones
prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia por los drganos jurisdiccionales
nacionales, y en atencién a la forma como se ha desarrollado el procedimiento y
especialmente al hecho de que el Tribunal de Justicia haya admitido las pruebas,
algunas de las cuales no se presentaron ante los o6rganos jurisdiccionales
nacionales, considero que con el posible uso de las letras A, B y X, utilizadas en
las resoluciones de remision, no se conseguiria la deseable claridad.

Yo contestaria las cuestiones planteadas en el asunto inglés del siguiente modo:

1) No deben interpretarse las disposiciones del Tratado CEE que regulan la libre
circulacién de mercancias en el sentido de que privan a una empresa que sea
la titular de una marca en un Estado miembro el ejercicio de los derechos
reconocidos por el Derecho interno de dicho Estado:

i) paraimpedir la venta de bienes que lleven dicha marca importados en este

Estado desde fuera de la Comunidad, aun en el caso de que se trate de
bienes fabricados y a los que se haya provisto con dicha marca en un pais
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en el que su fabricante sea el titular de la marca, y a pesar de que las
marcas tengan un origen comun en el Estado miembro de que se trate y en
el mencionado pais; o

para impedir la fabricacion en dicho Estado miembro de bienes que lleven
dicha marca por una persona que sea titular de la misma en uno o mas
paises no miembros, a pesar de que las marcas tengan un origen comun.

2) Nodeben interpretarse las disposiciones del Tratado que regulan la competen-
cia en el sentido de que privan a una empresa titular de una marca en un Estado
miembro del ejercicio de sus derechos segun el Derecho interno de dicho
Estado:

3)
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i)

ii)

para impedir la venta de bienes que lleven dicha marca que hayan sido
importados desde el exterior de la Comunidad, que se hayan fabricado y a
los que se haya provisto con dicha marca en un pais en el que su fabricante
sea el titular de la marca, o

para impedir la fabricacion en dicho Estado miembro de bienes que lleven
dicha marca por una persona que ostente un derecho sobre lamisma en uno
0 mas paises no miembros,

a menos que,

a)

b)

el ejercicio de tales derechos sea consecuencia de un acuerdo celebrado
después del 31 de diciembre de 1957 o de la continuacién después de dicha
fecha de un acuerdo celebrado antes de la misma, siempre que, en uno u
otro caso dicho acuerdo tenga por objeto o efecto impedir, restringir o
falsear el juego de la competencia dentro del mercado comin, y pueda
afectar el comercio entre los Estados miembros; o bien

el ejercicio de tales derechos constituya un abuso de una posicion
dominante en que se encuentre la empresa de que se trate en el mercado
comun y que tal abuso pueda afectar al comercio entre los Estados
miembros.

Las referencias hechas anteriormente a un acuerdo celebrado o mantenido en
vigor deben interpretarse en el sentido de que comprenden las referencias a
cualquier decision de una asociacién de empresas o a cualquier practica
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concertada que se adopte o se mantenga en vigor; y en el caso de cualquier
acuerdo, decision o practica que solamente afecte a la competencia en uno de
los nuevos Estados miembros o al comercio entre cualquiera de ellos y otro
Estado miembro, toda referencia al 31 de diciembre de 1957 debe entenderse
hecha al 31 de diciembre de 1973.

Entiendo que en los asuntos danés y aleman, a mi juicio, las cuestiones deben
contestarse de la misma forma, omitiendo el apartado ii) en ambos casos.
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