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Territorialidad

Los derechos que confieren las patentes, como otros derechos de
propiedad intelectual, son de naturaleza territorial, es decir que la
patente da a su titular el derecho exclusivo de explotar la invencion
dentro de los limites del pais o los paises de en los que la patente
se concedio.

Una unica invencion puede ser objeto de proteccion por patente en
varios paises, creando derechos que son independientes entre si
(articulo 4bis del Convenio de Paris)
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Normas del Acuerdo ADPIC

Articulo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC (Derechos conferidos). Entre ellos
figura “el derecho de importacion”, porque el derecho exclusivo derivado de
una patente podria verse afectado por la importacion desde otro pais del
producto patentado.

El articulo 28 incluye una nota de pie de pagina acerca del derecho a impedir
la importacién, declarando que este derecho, “al igual que todos los demas
derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta,
importacion u otra forma de distribucion de productos, esta sujeto a las
disposiciones del articulo 6.

El articulo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a los Miembros de la OMC
determinar su propio régimen de agotamiento de los derechos (ya sea
nacional, regional o internacional), a reserva de lo dispuesto respecto del trato
nacional y el trato de la nacién mas favorecida de los articulos 3 y 4,
respectivamente, del Acuerdo sobre los ADPIC.
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Agotamiento Nacional

los derechos del titular de la patente se agotan unicamente respecto
de los productos que han sido colocados en el mercado en el pais
con su consentimiento.

La Comision sobre Derechos de Propiedad Intelectual: o
‘consecuencias practicas positivas” que podria tener una restriccion
sobre la importacion paralela para facilitar el acceso a los

medicamentos a precios mas bajos (Integrando los derechos de propiedad
intelectual y la politica de desarrollo, 2002, Londres)

Algunos ejemplos en AL son los siguientes: Barbados, Brasil,
Panama, T&T. México ?
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Agotamiento Nacional

BRAZIL : Article 43 IV of the Industrial Property Law No. 9.279 of
14/05/1996

The provisions of the previous article do not apply:

IV - to a product manufactured in accordance with a process or
product patent that has been placed on the internal market directly
by the patentee or with his consent;
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Agotamiento Internacional

En un sistema de agotamiento internacional, si el titular de la
patente, o un tercero con su consentimiento, colocan las
mercancias en el mercado en cualquier lugar del mundo, los
derechos de patente del titular se agotaran en el pais de que se

trate.

Algunos ejemplos en AL son los siguientes: Argentina, Rep.
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Uruguay y la CAN
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Agotamiento Internacional

ARGENTINA : Article 36 c) of the Patents and Ultility Models Law no. 24.481
of 1996

El derecho que confiere una patente no producira efecto alguno contra:

c) Cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo
comercialice el producto patentado u obtenido por el proceso patentado,
una vez que dicho producto hubiera sido puesto licitamente en el comercio
de cualquier pais. Se entendera que la puesta en el comercio es licita
cuando sea de conformidad con el Acuerdo de Derechos de Propiedad
Intelectual vinculados con el comercio. Parte Ill Seccion IV Acuerdo TRIP’s-
GATT.
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Agotamiento Regional

La elaboracion de la doctrina del agotamiento regional
en la Union Europea se remonta a una resolucion
Innovadora dictada por el Tribunal de Justicia de la
Union Europea a comienzos del decenio de 1970,
cuando se trazo una distincion entre la existencia de

derechos de P.l. y el gjercicio de esos derechos. peutsche
Grammophon, GmbH contra Metro-SB-Grossmarket, GmbH & Co, asunto 78/70, [1971].
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Agotamiento Regional

TEJ: Objeto especifico en el caso de patentes: “la garantia de que el
titular de la patente, como compensacion por el esfuerzo creativo
del inventor, goza del derecho exclusivo de utilizar la invencion con
miras a fabricar productos industriales y ponerlos en circulacion por
primera vez, ya sea directamente, ya sea mediante la concesion de
licencias a terceros, asi como del derecho de oponerse a las
infracciones. Tribunal de Justicia de la Union Europea, asunto 15-74 [1974], Centrafarm
BV'y Adriaan de Peijper contra Sterling Drug Inc
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Cual opcion?

“En cada norma de propiedad intelectual es necesario decidir para
qué eslabones de la cadena de produccion y distribucion de
productos se precisa la licencia del titular de los derechos:
fabricacion, primera venta por el fabricante, ventas sucesivas y
otras transacciones, exportacion e importacion, uso ... tanto en la
legislacion britanica como en la legislacion extranjera, los derechos
se ‘agotan’ tras la primera venta por el titular de los derechos o con
su consentimiento. Sin embargo, ello suele limitarse a la primera
venta en el territorio en el que tiene vigor el derecho -se trata de un
agotamiento local, antes que internacional.”

W. R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights.
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Elaboracion Jurisprudencial

Japon. Aplicacion del principio de agotamiento internacional (Recycle
éss;’sSt,zgf. Ltd. contra Canon, Inc., Tribunal Supremo del Japon, Heisei 18
yu :

EE.UU. la doctrina del agotamiento se ha venido desarrollando desde el
caso Adam contra Burke, de 1873. “el monopolio de una patente finaliza
con la primera venta o disposicién de un articulo que incorpora la invencion
reivindicada por el titular de la patente o por un licenciatario de aquél que
actue en el margen del alcance de la licencia”. Historicamente, esta
doctrina parece orientarse mas hacia el agotamiento nacional; sin
embargo, en una decision reciente de un tribunal federal estadounidense
de primera instancia se nota una apertura hacia el agotamiento
internacional, LG Electronics Inc. contra Hitachi, Ltd. (No. 07-6511 CW, ND
Cal, 13 de marzo de 2009).
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Paises analizados: Agotamiento
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Estadisticas: Agotamiento
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Muchas gracias
marco.aleman@wipo.int



