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INTRODUCCION

1. En su trigésima tercera sesion, celebrada en Ginebra del 6 al 9 de diciembre de 2021, el
Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) convino que, de conformidad con

el acuerdo alcanzado en su vigesimosexta sesion, la Secretaria seguiria trabajando en un
proyecto de documento de referencia sobre las excepciones y limitaciones a los derechos de
patente, en el ambito de la proteccion por patente. En particular, se acordé que la Secretaria,
entre otras cosas, prepararia un proyecto de documento de referencia sobre la excepcion
relativa al agotamiento de los derechos de patente y lo presentaria en la trigésima cuarta
sesion del SCP (véase el documento SCP/33/5, parrafo 24, primer punto del epigrafe
“Excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes”).

2. De conformidad con dicha decisién del SCP, en el Anexo del presente documento figura
el citado proyecto de documento de referencia que sera sometido a debate por el Comité en su
trigésima cuarta sesién, que tendra lugar en Ginebra del 26 al 30 de septiembre de 2022.
Durante la preparacion del proyecto de documento de referencia, la Secretaria utilizé
informacion proporcionada por los Estados miembros,' en particular, disposiciones legislativas
nacionales o regionales y causas judiciales, asi como informacién de otra indole puesta a
disposicion a través de diversas actividades del SCP. Ademas, la Secretaria consulté otras
fuentes de informacion con el fin de obtener material adicional sobre el tema.

T En su nota C. 9089, de 14 de enero de 2022, se invito a los Estados miembros y a las oficinas regionales de
patentes a remitir a la Oficina Internacional cualquier aportacién adicional para la preparacion del proyecto de
documento de referencia sobre la excepcion relativa al agotamiento de los derechos de patente. Las aportaciones
recibidas se publican en el sitio web del Foro Electronico del SCP, en la direccion siguiente:
https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_34/comments_received.html.
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3.  Algunas de las comunicaciones enviadas por los Estados miembros en respuesta a la
nota circular C. 9089, de 14 de enero de 2022, incluian también informacién sobre la forma en
que se aplica la excepcion relativa al agotamiento en sus respectivas jurisdicciones en el caso
del material bioldgico. Teniendo en cuenta la especificidad de las cuestiones planteadas con
respecto al agotamiento del material bioldgico, que guarda relacion con la excepcion relativa a
la utilizacion, por los agricultores o los fitomejoradores, de invenciones patentadas,? en el
proyecto de documento de referencia actual no se aborda esta cuestion.

4, El presente documento contiene las secciones siguientes: i) Descripcion general de la
excepcion relativa al agotamiento de los derechos de patente; ii) Agotamiento: significado y
tipos; iii) Objetivos y metas de la excepcion relativa al agotamiento de los derechos de patente;
iv) El agotamiento de los derechos de patente: marco juridico internacional; v) Aplicacién de la
excepcion relativa al agotamiento de los derechos de patente; vi) Problemas a los que se
enfrentan los Estados miembros en la aplicacion de la excepcion relativa al agotamiento de los
derechos de patente; vii) Resultados de la aplicacién de la excepcién relativa al agotamiento
de los derechos de patente. Asimismo, el documento contiene un apéndice en el que se
recopilan varias disposiciones juridicas sobre la excepcion relativa al agotamiento de los
derechos de patente.

[Sigue el anexo]

2 VVéase el documento SCP/21/6 (Excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes: utilizacion,
por los agricultores y/o los fitomejoradores, de invenciones patentadas).
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1. DESCRIPCION GENERAL DE LA EXCEPCION RELATIVA AL AGOTAMIENTO DE
LOS DERECHOS DE PATENTE

1. La doctrina sobre el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual (PI) (también
conocida como “doctrina de la primera venta”)® es una caracteristica importante de los sistemas
de PI. En esencia, limita los derechos de los titulares de Pl de controlar la distribucion de los
productos protegidos después de su primer lanzamiento legitimo en el mercado.
Concretamente, esta doctrina sostiene que una vez que los productos que incorporan la
materia protegida por Pl son introducidos en el mercado por el titular del derecho o con su
consentimiento, se “agotan” los derechos exclusivos de dicho titular de controlar el uso y la
venta de dichos productos. Por lo tanto, la doctrina permite a los adquirientes legitimos utilizar
o revender dichos productos protegidos por PI sin temor a que el titular de la Pl pueda hacer
valer sus derechos contra dichos uso o venta.

2. Las principales justificaciones que llevan a prever el agotamiento de los derechos de
patente son el equilibrio de los intereses de los titulares de patentes y los de los consumidores,
la promocion de la competencia y la reduccion de precios, la libre circulacion de mercancias y
el libre comercio.

3.  Sibien se ha aceptado generalmente que la primera venta del producto protegido por Pl
hace efectivo el agotamiento de los derechos de Pl en el ambito nacional,* en el contexto del
comercio transfronterizo internacional la aplicacién de la doctrina del agotamiento a las
importaciones paralelas (también denominadas “importaciones del mercado gris”) varia entre
los distintos paises. Las importaciones paralelas consisten en productos auténticos,
introducidos licitamente en el mercado de otro pais e importados por un tercero a través de un
canal de distribucién no autorizado, es decir, un canal paralelo al autorizado por el titular de los
derechos. Dado que la importacion se realiza a través de canales no autorizados, puede que
los productos en cuestién carezcan de la garantia original del productor o que estén
empaquetados de manera diferente. Es posible que dentro de un pais se apliquen normas
distintas sobre agotamiento a los distintos derechos de PI, como las patentes, los derechos de
autor y las marcas.

4, En lo que respecta a las patentes, en general, la legislacién nacional determina el
agotamiento de los derechos de patente. Atendiendo al lugar de la primera venta que hace
efectivo el agotamiento de los derechos, los regimenes de agotamiento mas habituales en los
distintos paises son tres: agotamiento nacional, regional e internacional. Si bien el régimen de
agotamiento nacional es el mas restrictivo en lo que respecta a la autorizacion de las
importaciones paralelas, las politicas de agotamiento regionales e internacionales permiten, en
distinta medida, la importacion paralela con origen en terceros paises. Sin embargo, algunos
paises aplican normas de agotamiento especificas de caracter sectorial, mientras que en otros
se aplican normas de agotamiento diferentes en determinadas circunstancias.

5. En el ambito internacional no existe ningun acuerdo que establezca el régimen de
agotamiento concreto que han de aplicar sus miembros. El articulo 6 del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo
sobre los ADPIC) impide que se haga uso de las disposiciones que en él se establecen en
relacion con la cuestion del agotamiento de los derechos de Pl en lo que respecta a la solucién
de diferencias en el marco de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC), a reserva de lo
que en él se dispone en relacién con los principios de trato nacional y nacion mas favorecida.
La Declaracion de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Publica proporcioné

3 El término “doctrina de la primera venta” se emplea generalmente para referirse al concepto de agotamiento de los
derechos en el contexto de los derechos de autor, sobre todo en los Estados Unidos de América.

4 Con la excepcion de los productos autorreplicantes (como los materiales bioldgicos) en el ambito de las patentes
(véase el documento SCP/21/6).
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orientaciones acerca de la interpretacién del articulo 6 y confirmd que cada Miembro tiene la
libertad de establecer su propio régimen para tal agotamiento sin impugnacioén, a reserva de los
principios de trato nacional y nacién mas favorecida.®

6.  Varios instrumentos regionales regulan la cuestién del agotamiento en sus respectivos
marcos regionales. Se prevén disposiciones legislativas explicitas en la Decision N.° 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, de 14 de septiembre de 2000,° el Reglamento de Patentes
del Convenio sobre la Patente Eurasiatica y el Acuerdo de Bangui relativo a la creacién de una
Organizacién Africana de la Propiedad Intelectual, Acta de 14 de diciembre de 2015.7 En
Europa, las normas sobre agotamiento son en gran medida fruto de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unién Europea (TJUE).

2. AGOTAMIENTO: SIGNIFICADO Y TIPOS
Significado

7.  Se considera que la doctrina del agotamiento constituye una limitacion importante de los
derechos de Pl exclusivos conferidos al titular. Se dice que el derecho de controlar la
enajenacioén de un dispositivo, copia o producto se agota, respectivamente, cuando el titular de
una patente ha vendido o autorizado la venta de un dispositivo patentado, o el titular del
derecho de autor ha vendido una copia de la obra a un consumidor, o el titular de una marca ha
vendido un producto protegido por el derecho de marca. El consumidor es libre de utilizar ese
articulo como prefiera: disfrutarlo para su uso previsto, revenderlo o incluso destruirlo.®

8.  Sin embargo, el término “agotamiento de los derechos de PI” puede resultar engafioso en
su sentido literal. De hecho, el agotamiento se refiere Unicamente a un aspecto concreto de los
derechos exclusivos: es decir, el derecho de controlar el uso, la reventa y otra distribucion del
producto protegido mediante PI, después de que haya sido vendido licitamente en el mercado.
Por tanto, el concepto de agotamiento no debe entenderse como la extincién de ningun otro
derecho. Concretamente, de acuerdo con la doctrina sobre el agotamiento, los derechos del
titular de una patente de impedir que otras personas fabriquen y vendan cualquier otro producto
nuevo que incorpore la invencion reivindicada se mantienen intactos. Lo mismo sucede con el
derecho de impedir que otras personas utilicen un producto fabricado de ese modo. No
obstante, cuando el producto patentado se vende licitamente en el mercado, el comprador
adquiere el derecho de realizar cualquier acto que se ajuste a la legislacion aplicable (que
normalmente incluye el derecho de uso y reventa) solo en relacién con ese producto concreto
comprado, pero, por lo general, el comprador no puede fabricar copias nuevas del producto
patentado porque ello supondria una infraccion del derecho exclusivo de “fabricacion” que
confiere la patente a su titular.®'° Asi, la doctrina del agotamiento no acepta la premisa de que

5 Declaracion relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Publica, adoptada el 14 de noviembre de 2001,
documento WT/MIN(01)/DEC/2, 20 de noviembre de 2001.

8 En lo sucesivo, “Decision de la Comunidad Andina N.° 486”.

7 En lo sucesivo, “el Acuerdo de Bangui”.

8 Michael V. Sardina, Exhaustion and First Sale in Intellectual Property, 51 Santa Clara L. Rev. 1055, 2011.

9 Pueden consultarse analisis conexos sobre los derechos concretos que se agotan en la seccion 4 del presente
documento, en particular, en los parrafos relativos al articulo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.

10 VVéase también la comunicacion presentada por Francia con motivo de la trigésima cuarta sesion del SCP en la
que se sugiere que existe una distincion entre el agotamiento de las prerrogativas del titular del derecho con
respecto a la mercancia... (producto o proceso) que se pone en el mercado y el derecho de patente propiamente
dicho, que sigue siendo exigible incluso después de la primera vez que se comercializa el producto voluntariamente
(infraccién # agotamiento), y la comunicacion de Chequia, que afirma que al agotar los derechos del titular de la
patente, estas terceras partes no adquieren derechos de disposicién en relacién con la invencién como tal y,
normalmente, no pueden fabricar el producto que constituye la materia de la invencion ni disponer de la patente en
modo alguno.
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los derechos de uso del titular de la patente con respecto al producto concreto sobreviven
después de venderlo licitamente.

Fundamento juridico del agotamiento

9. Para justificar el concepto del agotamiento se esgrimen varios motivos. Uno de ellos es
que los derechos de PI son de caracter “ubicuo”, caracteristica que los distingue de los bienes
materiales. Existen independientemente del producto fisico al que estén incorporados. Sin
embargo, todas y cada una de las copias de dicho producto “contienen” estos derechos de PI
que, por ello, seguiran al producto en sus etapas posteriores, permitiendo controlar su uso.
Segun este argumento, para evitar una extension tan perdurable de la proteccion de la Pl es
necesario que, en algin momento, se ponga fin al efecto de los derechos de Pl en el producto
comercializado.

10. Otra linea de argumentacion sugerida con respecto al agotamiento, que contrasta en
cierto modo con lo anterior, es que los derechos de Pl y su materia son dos cosas distintas. Por
ejemplo, un producto patentado incorpora por si mismo la materia de los derechos de patente,
es decir, la invencion, pero no los derechos propiamente dichos. Por lo tanto, cuando se vende
el producto patentado en el mercado, lo que se transfiere es el derecho de propiedad
incorporado en ese producto tangible, pero no los derechos de patente. Asi, los derechos de
los titulares de patentes deberian ser limitados para que no puedan oponerse a ningun acto
que desee poner en practica el comprador con respecto al producto patentado adquirido.™

11. Con todo, la explicacion mas habitual en la jurisprudencia y en la doctrina juridica con
respecto al agotamiento es que cuando se vende un producto patentado se “recompensa”
debidamente al titular de la patente y debe impedirse que vuelva a intentar obtener una
compensacion por el mismo producto en el futuro.''® El recrudecimiento de las restricciones
que afectan a los actos del comprador daria lugar a la extensién de los derechos de patente
mas alla del objetivo de la ley.'®

12. Si bien se proponen varias justificaciones para el principio del agotamiento, habida cuenta
del elevado nimero de paises que prevén esta excepcion,'” cabria deducir que existe un
consenso generalizado entre los ordenamientos juridicos en el sentido de que debe

11 Véase el razonamiento del Tribunal Superior de Australia en el asunto Calidad Pty Ltd c. Seiko Epson Corporation
[2020] HCA 41., parrafo 75.

2 F, Abbott, T. Cottier y F. Gurry, The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part
one, 1999, pag. 99.

13 Sin embargo, esto no suele incluir el acto de reconstruccion del articulo patentado, ya que puede ir mas alla de la
simple reparacion e infringir el derecho exclusivo de “fabricacién”. Pueden consultarse analisis conexos en la
seccion 5.C.3 del presente documento.

4 A menudo se dice que el objetivo fundamental de esta limitacion es evitar que los titulares de derechos de Pl “den
un segundo mordisco a la manzana”. Como el titular de la Pl ha recibido una compensacion en la venta inicial de
dicho producto, no tiene derecho a obtener beneficios de una transaccién posterior ni a mantener ningun control
sobre esta. Véase J. M. Mueller, Patent Law 427 (Aspen Publishers, 3.2 ed. 2009), citado por Michael V. Sardina,
nota 8. Véanse también las respuestas, por ejemplo, del Canada, Belarus y los Estados Unidos de América a la
seccion 8 del cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes llevado a
cabo en el SCP, disponibles en: https://www.wipo.int/scp/en/exceptions/ (en adelante, “el cuestionario”).

15 \Véase también la Decision de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del Japon, de 1 de julio de 1997 (asunto BBS,
Tribunal Supremo) en la que se afirma lo siguiente: [...] El titular de la patente ha recibido un pago que incluye una
remuneracion por poner la invencién patentada a disposicion del publico habiendo cedido para ello él mismo los
productos patentados y recibe una tasa de licencia por la concesion de las licencias de uso de las patentes. Por
tanto, se ha brindado la oportunidad de obtener una compensacion por poner la invencion patentada a disposicion
del publico y no es necesario permitir que el titular de la patente vuelva a obtener beneficios en el proceso de
distribucion en el mercado de los productos patentados que ya han sido cedidos por el titular de la patente o el
licenciatario.

16 \Véase también el razonamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Impression Products, Inc c.
Lexmark Intl, Inc (2017) 137 S Ct 1523 que se menciona en la seccion 5.B del presente documento.

17 Puede consultarse la lista de paises que prevén una disposicion especifica sobre la excepcion relativa al
agotamiento de los derechos de patente en sus legislaciones respectivas en el apéndice del presente documento.
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establecerse algun limite a los derechos del titular de una patente después de que el producto
patentado se ha lanzado licitamente al mercado.

Agotamiento e importacion paralela

13. El concepto de agotamiento ha sido adoptado en la mayoria de los ordenamientos
juridicos y la principal diferencia existente entre estos no es, en modo alguno, si los derechos
deben agotarse después de la primera venta. La cuestion general que diferencia a las politicas
nacionales en lo que respecta al agotamiento es si los derechos de Pl se agotan después de la
primera venta nacional autorizada por el titular o si se agotan después de la primera venta
autorizada por el titular de la patente, con independencia del pais en el que se produzca. Esta
cuestién suele considerarse importante porque afecta a la posibilidad de la importacién
paralela.

14. En términos economicos, las importaciones paralelas son un tipo de arbitraje
transfronterizo. Normalmente, los titulares de Pl intentan obtener beneficios mediante la fijacién
de precios distintos para el mismo producto cuando se vende en mercados diferentes,
dependiendo, por ejemplo, del poder adquisitivo y de otras caracteristicas locales. Si el precio
del producto patentado introducido en el mercado por el titular de la patente o con su
consentimiento en otro lugar es inferior al precio de dicho producto en un mercado concreto,
esto suele inducir a terceros a importar dichos productos patentados desde los mercados en
los que el precio es mas bajo a los mercados donde el precio es mas alto, con el fin de
beneficiarse de esas diferencias de precios. En la practica, el hecho de que los agentes del
mercado puedan y, en su caso, se sientan motivados para intervenir en importaciones
paralelas depende de varios factores complejos y restricciones normativas que trascienden un
régimen de agotamiento aplicable o la simple teoria del arbitraje, por lo que las importaciones
paralelas no se producirian automaticamente por un unico factor (véase la seccién 7).

15. De acuerdo con el régimen de agotamiento nacional, los derechos del titular de la patente
con respecto a los productos patentados licitamente introducidos en el mercado se agotan
cuando dichos productos se introducen en el mercado del pais en cuestion, lo que permite al
titular de la patente impedir la importacion paralela de productos auténticos con origen en
terceros paises. Dicho de otro modo, el agotamiento de los derechos del titular de la patente de
controlar el uso y la distribucion del producto patentado unicamente se produce cuando el
producto patentado se introduce en el mercado dentro del territorio nacional.

16. Aunque la operacion de mercado conlleva transacciones complejas entre multiples
partes, en los graficos que figuran a continuacion se pretende ilustrar de un modo sencillo los
distintos tipos de regimenes de agotamiento. El grafico 1 ilustra el principio de agotamiento
nacional: el pais X aplica el régimen de agotamiento nacional. La primera venta licita del
producto patentado en el pais X agota el derecho de patente con respecto a ese producto, y el
titular de la patente ya no podra hacer valer sus derechos para evitar la reventa de ese
producto patentado en el territorio del pais X por parte de terceros. Al mismo tiempo, el titular
de la patente puede impedir la importacion al pais X del producto patentado que introdujo
licitamente en los mercados de los paises Yy Z.
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Grafico 1: Agotamiento nacional. Mapa conceptual

17. En el régimen de agotamiento regional, los derechos del titular de la patente se agotan
cuando el producto se introduce licitamente en el mercado del territorio regional definido en un
acuerdo de integracion, es decir, una unidon o mercado Unico regional. Esto quiere decir que
una vez que esos productos se introducen en ese mercado regional, pueden ser importados en
otros paises de dicha region, y el comercio de esos productos en dicha region no constituiria
una infraccion de la patente, ya que el agotamiento de los derechos surte efecto en toda la
region. Por lo tanto, el desencadenante del agotamiento regional es la primera venta de un
producto dentro del mismo mercado regional, y tiene consecuencias en los territorios de los
distintos paises que conforman el mercado regional en cuestion.

18. Por ejemplo, en el grafico 2, si los paises X, Y y Z son miembros de un acuerdo regional
en virtud del cual se adopta el régimen de agotamiento regional, la primera venta del producto
patentado en el pais X realizada por el titular de la patente o por un tercero con su
consentimiento impedira que el titular de la patente bloquee la importacién de ese producto en
los mercados de los paises Y y Z. Por otro lado, si la primera venta licita de un producto
patentado se realizdé en un pais que no esta adherido a dicho acuerdo regional (pais A o B), las
respectivas patentes en los paises X, Y 0 Z no se agotan. Por consiguiente, el titular de la
patente puede impedir la importacién de ese producto patentado en los paises en los que los
derechos de patente no se hayan agotado.

Grafico 2: Agotamiento regional. Mapa conceptual
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19. Por ultimo, la norma del agotamiento internacional prevé que el derecho del titular de una
patente de controlar el uso y la distribucién del producto patentado se agota cuando el producto
se introduce licitamente en el mercado en cualquier lugar del mundo. Asi, en un pais que
aplique el agotamiento internacional, los productos patentados introducidos en el mercado por
el titular de la patente o con su consentimiento en cualquier pais pueden ser importados en
dicho pais sin que ello constituya una infraccién de la patente. En el grafico 3, el pais X aplica
el réegimen de agotamiento internacional. La importacion por terceros de los productos
patentados, desde el pais Y o Z al pais X, no constituye una infraccion de la patente en el

pais X, puesto que la patente aplicable en el pais X esta agotada en lo que respecta a los
productos licitamente introducidos en el mercado del pais Y 0 Z.8

Grafico 3: Agotamiento internacional. Mapa conceptual

3. OBJETIVOS Y METAS DE LA EXCEPCION RELATIVA AL AGOTAMIENTO DE LOS
DERECHOS DE PATENTE

20. Aunque en la practica existen grandes variaciones en los regimenes de agotamiento vy,
por ende, variaciones en el tratamiento de las importaciones paralelas, se considera que los
siguientes objetivos de politica son comunes a diferentes paises, independientemente de los
distintos regimenes de agotamiento que apliquen.

21.  En muchos paises se considera que con dicha limitacion de los derechos del titular de la
patente se lograria un equilibrio entre distintos intereses publicos y privados en el sistema de
patentes,® se promoveria la libre circulacion de mercancias?® y se protegerian los intereses de
los consumidores.?' Ademas, se observa que el agotamiento cumple el propdsito de mantener
el orden economico habitual?® y que la restriccidn aplicable a la enajenacion de productos
vendidos licitamente en el mercado iria en contra de los objetivos del Derecho de patentes. Por
otra parte, se suele afirmar que deberia evitarse que el titular de la patente obtenga

18 Cabe sefialar que la disponibilidad de las importaciones paralelas puede depender de otras normas como los
regimenes de aprobacion reglamentaria, asi como de restricciones contractuales aplicables a la importacion paralela
impuestas por el titular de la patente para la venta.

9 Véanse, por ejemplo, las respuestas de Australia, Belarus, Chile y el Japén a la pregunta 61 del cuestionario.

20 Véanse las respuestas de Colombia, Alemania y Francia a la nota C. 9089, publicadas en:
https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_34/comments_received.html. Véanse también las respuestas de Chile,
Dinamarca, Italia, los Paises Bajos, Portugal, Rumania y Suecia al cuestionario.

21 Véanse las respuestas, por ejemplo, de Zimbabwe y Sri Lanka a la pregunta 61 del cuestionario.

22 Respuesta de China al cuestionario. Véase el parrafo 25 del presente documento.
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compensaciones adicionales por el mismo producto una vez que lo ha vendido y se le ha
recompensado por ello.

22. Por ejemplo, en lo que se refiere a la doctrina del agotamiento regional en la Unién
Europea (UE), una Comunicacion de la Comision Europea?® establece lo siguiente:

El principio del agotamiento del derecho esta previsto para equilibrar la proteccion de los
derechos de propiedad industrial con la libre circulacion de mercancias. Las excepciones
solo se permiten en la medida en que estén justificadas para salvaguardar el objeto
especifico de dicha propiedad.?*2°

23. El Tribunal Supremo del Japon explica que los derechos de patente se agotan porque:

[...] 1) aunque conforme al Derecho de patentes la proteccién de una invencién debe
estar en armonia con el interés publico y social, 2) en las cesiones, el cedente transfiere
todos derechos al cesionario y el cesionario adquiere todos los derechos que pertenecian
al cedente y, cuando los productos patentados se ponen en circulacién en el mercado, se
realizan transacciones partiendo de la base de que los cesionarios adquieren el derecho
de utilizar y volver a ceder libremente los productos en el marco de una actividad
comercial, independientemente del ejercicio de los derechos por parte del titular de la
patente con respecto al producto. Si se requiere la autorizacion del titular de la patente
cada vez que se ceden los productos, se obstruira la libre circulacion de los productos en
el mercado, se inhibira la circulacion fluida de los productos patentados, en detrimento de
los intereses del propio titular de la patente y, por consiguiente, en contra del objetivo del
Derecho de patentes, que consiste en promover la invencion y contribuir al desarrollo de
las industrias buscando la proteccion y la utilizacion de las invenciones [...], 3) [...] no es
necesario permitir que el titular de la patente vuelva a obtener beneficios del proceso de
circulacién en el mercado de los productos patentados que ya han sido cedidos por el
titular de la patente o el licenciatario.?®

24. La Corte Suprema de los Estados Unidos de América ha explicado recientemente la
politica que subyace a la doctrina del agotamiento:

La Ley de Patentes promueve el progreso de la ciencia y de las técnicas utiles al otorgar
a los [inventores] un monopolio limitado que les permite obtener las recompensas
econbémicas por sus invenciones. [...] Pero una vez que el titular de la patente vende un
articulo, ha disfrutado de todos los derechos garantizados por dicho monopolio limitado
[...]. Como el propésito del Derecho de patentes se cumple cuando el titular de la patente

23 Comunicacion de la Comision. Guia sobre los articulos 34 a 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unién
Europea (TFUE)

(Texto pertinente a efectos del EEE) 2021/C 100/03, disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0323(03)&from=EN.

24 En la UE se aplica un régimen de agotamiento regional. Puede consultarse mas informacion sobre el agotamiento
regional en la UE en la seccién 5.A.3 del presente documento.

25 De igual modo, la comunicacion presentada por Espafia con motivo de la trigésima cuarta sesion del SCP explica
lo siguiente: [e]l agotamiento de los derechos de propiedad industrial sirve para limitar, en particular, los monopolios
que pueden derivar de los derechos exclusivos conferidos a los titulares de patentes, que podrian dar lugar a
comportamientos o practicas que restringen el comercio o afectan negativamente al resto de competidores. Por
tanto, es fundamental encontrar el equilibrio entre el interés general del mercado y el interés individual de los
titulares de derechos de propiedad industrial. Para ello deben establecerse reglas del juego en forma de limites
como el agotamiento del derecho. Por tanto, el agotamiento del derecho permite resolver el conflicto entre la
territorialidad del derecho de patente y el principio de libre circulacion de mercancias en el ambito comunitario,
evitando que los monopolios establecidos por las patentes sean contrarios al articulo 101 Tratado de
Funcionamiento de la Unién Europea.

26 Sala Tercera del Tribunal Supremo del Japon, 1 de julio de 1997 [asunto BBS, Tribunal Supremo,

N.° 1995(0)1988], pag. 5.
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ha recibido su compensacién por el uso de su invencion, esa legislacién no proporciona
ninguna base para limitar el uso y el disfrute de la cosa vendida.?”

La comunicacién de China?® abunda en los objetivos de la excepcion:

Esto se considera una limitacién razonable de las patentes, y cumple el propésito de
mantener el orden econémico habitual al impedir el establecimiento de restricciones a la
circulacioén y a la utilizacion de los productos patentados en el mercado.

A este respecto, un articulo académico también senala lo siguiente:

Esta doctrina se desarroll6 en el siglo XIX a fin de equilibrar los derechos de los titulares
de PI para impedir el uso indebido de sus derechos de Pl con los derechos de los
minoristas, vendedores de productos de segunda mano y consumidores a exhibir,
publicitar y revender libremente los productos que han adquirido licitamente en el
mercado, incluso si dichas acciones compiten directamente con las actividades
empresariales de los titulares de Pl en el mismo mercado.?*

Ademas, el fomento de la competencia y la diversificacion de las fuentes de productos de

precio competitivo y, por consiguiente, la aportacion de beneficios al consumidor constituye una
politica subyacente a la excepcion relativa al agotamiento de los derechos de patente. Si bien
el argumento del bienestar puede resultar especialmente sélido en paises que adoptan el
agotamiento internacional,® también resulta valido en lo que respecta a los paises que operan
bajo el réegimen de agotamiento nacional. Por ejemplo, la respuesta de México, que aplica el
agotamiento nacional, indica lo siguiente a este respecto:

Dicha excepcion, principalmente, tiene el objetivo de garantizar el libre transito de
mercancias en el pais, que hayan sido infroducidas de manera licita en el comercio. Esto
producira una mayor competencia al interior del mercado nacional, beneficiando a los
consumidores con precios menores, pero sobre todo sefialando claramente las
prerrogativas del titular de la patente [...].>"

27 Impression Products, Inc v Lexmark Intl, Inc (2017) 137 S Ct.

28 Respuesta de China al cuestionario. China aplica el agotamiento internacional en lo que respecta a las patentes.
29 |rene Calboli, “The intricate relationship between intellectual property exhaustion and free movement of goods in
regional organizations: comparing the EU/EEA, NAFTA, and ASEAN”, Queen Mary Journal of Intellectual Property,
Vol.9, N.° 1, 2019, pag. 23.

30 Véase, por ejemplo, Susy Frankel y Daniel J. Gervais, “International Intellectual Property Rules and Parallel
Imports” en Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports, Edward Elgar Publishing
Limited, 2016, pag. 87.

31 Véase la respuesta de México a la nota C. 9089. Véase también |a respuesta de Viet Nam a la seccion 8 del
cuestionario.
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4. EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PATENTE: MARCO JURIDICO
INTERNACIONAL

28. La cuestidn del agotamiento de los derechos de Pl no se regula expresamente en
ninguno de los tratados administrados por la OMPI vigentes en la actualidad.®

29. Enlo que respecta al Acuerdo sobre los ADPIC, la cuestion del agotamiento fue una de
las que planteé dificultades durante su negociacion y no se acordd ningun conjunto Unico de
normas relativas al agotamiento. Algunos paises, en particular Suiza y los Estados Unidos de
América, eran partidarios de que el Acuerdo sobre los ADPIC estableciera un régimen de
agotamiento nacional, mientras que otros, como Australia, el Brasil, la India y Nueva Zelandia,
defendian el agotamiento internacional o, al menos, la libertad de cada Miembro de la OMC
para decidir al respecto.*

30. Finalmente, se alcanzd una solucién de compromiso que consistio, sencillamente, en
excluir el asunto de la solucion de controversias. Mas concretamente, el articulo 6 del Acuerdo
sobre los ADPIC establece lo siguiente:

Para los efectos de la solucion de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a
reserva de lo dispuesto en los articulos 3 y 4 no se hara uso de ninguna disposicién del
presente Acuerdo en relacion con la cuestion del agotamiento de los derechos de
propiedad intelectual.

31. Por lo general se entiende que la exclusion de la cuestion del agotamiento del
procedimiento de solucién de controversias implica que, de conformidad con el Acuerdo sobre
los ADPIC, los paises tienen libertad para adoptar cualquier régimen de agotamiento de los
derechos y, por consiguiente, permitir la importacion paralela,®* siempre y cuando cumplan sus
obligaciones en relacion con el trato nacional (articulo 3) y el trato de la nacién mas favorecida

32 Con la excepcion del Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados
de 1989, que no ha entrado en vigor. El articulo 6.5) del Tratado de Washington prevé el agotamiento de los
derechos cuando un esquema de trazado haya sido introducido en el mercado por el titular de los derechos o con su
consentimiento. En el ambito de los derechos de autor, el Tratado de la OMPI sobre Interpretacién o Ejecucién y
Fonogramas (WPPT) (aprobado el 20 de diciembre de 1996) y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)
(aprobado el 20 de diciembre de 1996) no contemplan expresamente normas relativas al agotamiento y reservan
esta cuestion a los gobiernos. Véanse los articulos 8 y 12 del WPTT y el articulo 6.2) del WCT.

33 Daniel Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, tercera edicion, Sweet & Maxwell, diciembre
de 2008, pag. 199.

34 \Véanse los debates de los Miembros de la OMC con respecto al articulo 6 durante el debate especial del Consejo
de los ADPIC sobre la propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos (documento IP/C/M/31, del 18 al 22 de
junio de 2001). Por ejemplo, Zimbabwe (en nombre del Grupo Africano) declaré lo siguiente: El articulo 6 otorga a
cada miembro la libertad de incorporar el principio del agotamiento internacional de los derechos, que es la base
juridica para la importacion paralela; las Comunidades Europeas declararon: se atribuira también mucha importancia
al articulo 6, que permite a los miembros autorizar importaciones paralelas de mercancias protegidas por patentes
que han sido colocadas en el mercado de un tercer pais por el titular de la patente o con su consentimiento; Suiza
declaré: reconocemos que el articulo 6 ofrece a los paises en desarrollo cierta flexibilidad en la busqueda de
medicamentos patentados ofrecidos a un precio menor en otro lugar del mundo. Malasia (en nombre de la
Asociacion de Naciones de Asia Sudoriental) declard: los Miembros tienen también libertad para introducir en su
legislacion el principio de agotamiento internacional de los derechos. El hecho de que el Acuerdo sobre los ADPIC
no contenga disposiciones aplicables a la cuestion del agotamiento de los derechos, como se indica en su articulo 6,
constituye un reconocimiento del derecho de importacion desde terceros paises; el Japén declaré: el articulo 6 deja
a la discrecion de los Miembros que su jurisdiccion nacional decida en cuanto al agotamiento nacional o
internacional de los derechos; y la India declaré: el articulo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativo al agotamiento
de los derechos, establece que cada Miembro tiene libertad plena para incorporar el principio del agotamiento
internacional de los derechos en su legislacién nacional. De modo que queda claro que el Acuerdo sobre los ADPIC
permite las importaciones paralelas. Sin embargo, la opinién de los Estados Unidos de América diferia de las
anteriores: no existe ninguna duda de que en el articulo 6 se niega a los Miembros la posibilidad de servirse del
régimen de solucién de diferencias en relacién con cuestiones que implican una importacion paralela, excepto
cuando interviene un trato nacional o de nacién mas favorecida. Sin embargo, el articulo 6 del Acuerdo sobre los
ADPIC no autoriza, a nuestro parecer, las importaciones paralelas.
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(articulo 4). La aplicacién de los articulos 3 y 4 implica que un Miembro de la OMC no puede
aplicar normas distintas sobre el agotamiento a nacionales de otros Miembros.

32. El articulo 28.1 es otra disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC relacionada
expresamente con la cuestién del agotamiento. En ella se enumeran los derechos exclusivos
que confiere una patente a su titular: entre otros, son el derecho de impedir que personas no
autorizadas realicen actos de “importacion” del producto patentado desde otro pais.* El
articulo 28 incluye una nota de pie de pagina relativa al derecho de impedir la importacién en la
que se indica 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. Por consiguiente, la posibilidad de
hacer valer los derechos exclusivos del titular de una patente contra la importacion de
productos patentados introducidos licitamente en otro lugar esta supeditada al régimen de
agotamiento con respecto a las patentes adoptado por el pais en el que tenga lugar la
importacion.

33. De la nota de pie de pagina del articulo 28 se desprende que no puede agotarse ningun
derecho de PI distinto de los relativos al uso, venta, importacion u otra forma de distribucion

de productos. De este modo, los derechos del titular de la patente a, por ejemplo, evitar la
fabricacion del producto patentado se mantienen intactos en virtud del principio de agotamiento.

34. Ademas, el articulo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé que los Miembros de la OMC
adoptaran procedimientos judiciales o administrativos para que el titular de un derecho pueda
solicitar que las autoridades aduaneras suspendan el despacho de mercancias de marca de
fabrica o de comercio falsificadas o de mercancias pirata que lesionen el derecho de autor. Los
miembros también pueden aplicar esta disposicion a otros derechos de propiedad intelectual,
incluidas las patentes.3® Sin embargo, el articulo 51 también contiene una nota de pie de
pagina que aclara que [qJueda entendido que no habra obligacion de aplicar estos
procedimientos a las importaciones de mercancias puestas en el mercado en otro pais por el
titular del derecho o con su consentimiento, ni a las mercancias en transito. Por lo tanto, los
Miembros pueden aplicar dichos procedimientos de suspension del despacho de las
mercancias importadas cuando el titular de la patente o un tercero con su consentimiento
pongan dichas mercancias en el mercado de otro pais, pero no estén obligados a ello.

35. Por ultimo, en noviembre de 2001 los Miembros de la OMC confirmaron, en el

parrafo 5.d) de la Declaracion de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud publica,®”
que el Acuerdo sobre los ADPIC permite que los Miembros adopten sus propias normas y
politicas sobre el tema del agotamiento, siempre que se cumplan las obligaciones no
discriminatorias que en él se recogen. El parrafo dice lo siguiente:

d. El efecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que son pertinentes al
agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es dejar a cada Miembro en

35 E| articulo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que: 1. Una patente conferiré a su titular los siguientes
derechos exclusivos:

a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos
de: fabricacion, uso, oferta para la venta, venta o importacion @ para estos fines del producto objeto de la patente;
b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen
el acto de utilizacién del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importacién para estos fines
de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

36 A este respecto, la disposicion establece que [...] los Miembros podréan autorizar para que se haga dicha demanda
también respecto de mercancias que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre
que se cumplan las prescripciones de la presente seccion. [...].

37 Declaracion relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud publica, adoptada el 14 de noviembre de 2001,
documento WT/MIN(01)/DEC/2, 20 de noviembre de 2001.
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libertad de establecer su propio régimen para tal agotamiento sin impugnacion, a reserva
de las disposiciones de los articulos 3 y 4 sobre trato NMF y trato nacional.®-3°

36. Por otra parte, en lo que respecta al articulo 31bis del Acuerdo sobre los ADPIC,*° el
anexo de dicho Acuerdo en el que se establecen las condiciones de uso del sistema de
concesion de patentes obligatorias prohibe que los productos farmacéuticos que hayan sido
producidos para la exportacion conforme al articulo 31bis sean desviados a otros mercados.
Concretamente, el parrafo 3 del anexo establece que [cJon miras a asegurar que los productos
importados al amparo del sistema se usen para los fines de salud publica implicitos en su
importacion, los Miembros importadores habilitados adoptaran medidas razonables que se
hallen a su alcance, proporcionales a sus capacidades administrativas y al riesgo de desviacion
del comercio, para prevenir la reexportacion de los productos que hayan sido efectivamente
importados en sus territorios en virtud del sistema [...]. El parrafo 4 del anexo dispone ademas
que los Miembros se aseguraran de que existan medios legales eficaces para impedir la
importacion a sus territorios y la venta en ellos de productos que hayan sido producidos de
conformidad con el sistema y desviados a sus mercados de manera incompatible con las
disposiciones del mismo |[...].

37. Ademas, una decision Ministerial relativa al Acuerdo sobre los ADPIC, adoptada el 17 de
junio de 2022, por la que se establece un régimen especial relativo a las vacunas contra la
COVID-19,*' obliga a los Miembros admisibles a hacer todos los esfuerzos razonables para
impedir la reexportacion de los productos fabricados al amparo de la autorizacion de
conformidad con la presente Decisién que se hayan importado en sus territorios al amparo de
la presente Decision. No obstante, en circunstancias excepcionales, un Miembro admisible
podra reexportar vacunas contra la COVID-19 a otro Miembro admisible con fines humanitarios
y no lucrativos.*?> Ademas, los Miembros se aseguraran de que existan medios legales eficaces
para impedir la importacién a sus territorios y la venta en ellos de productos fabricados al
amparo de la autorizacién de conformidad con la presente Decision y desviados a sus

38 En cuanto a las consecuencias de la Declaracion de Doha sobre la interpretacion del articulo 6, existen entre los
analistas dos lineas de argumentacion: i) que la Declaracién de Doha recoge una interpretacion amplia del articulo 6
(véase, por ejemplo, Daniel Gervais, 2008, pag. 202, nota 33) y ii) que las consecuencias de la Declaracion de Doha
sobre la interpretacion del articulo 6 se limitan a medidas concernientes a la salud publica, y que hay que leer el
parrafo 5.d) a la luz del parrafo 4 de la Declaracion, que establece claramente que /la Declaracién busca
exclusivamente la proteccién de la salud publica (véase, por ejemplo, Nuno Pires de Carvalho, The TRIPS Regime of
Patent Right, 2002, pags. 95 y 96, Kluwer Law International).

39 En cuanto a las diferencias en el seno de la OMC acerca de la cuestion del agotamiento, el 30 de mayo de 2000
los Estados Unidos de América solicitaron la celebracidon de consultas con la Argentina, en el marco del
Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se Rige la Solucion de Diferencias de la OMC,
respecto de los regimenes juridicos de ese pais por los que se regian las patentes y otras medidas conexas. Entre
las cuestiones planteadas, los Estados Unidos consideraron que la Argentina negaba determinados derechos de
patente exclusivos, como el derecho de importacion, entre otros. Tras la ronda de consultas, el 31 de mayo de 2002
los Estados Unidos y la Argentina notificaron al Organo de Solucién de Diferencias (OSD) que habian alcanzado un
acuerdo relativo a todos los asuntos planteados por los Estados Unidos en sus solicitudes de celebracién de
consultas y que las disposiciones previstas en la legislacion argentina relativas, entre otros aspectos, al agotamiento
eran coherentes con el Acuerdo sobre los ADPIC. (Véase el resumen de la diferencia DS196: Argentina —
Determinadas medidas relativas a la proteccion de patentes y de los datos de pruebas:
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds196_s.htm. Véase el texto de la notificacion de la solucion
mutuamente aceptada (documento WT/DS171/3, WT/DS196/4, IP/D/18/Add.1, IP/D/22/Add.1) en:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/IP/D/22A1.pdf&Open=True).

40 Con la introduccion del articulo 31bis en el Acuerdo sobre los ADPIC se sustituyo la exencién de 2003 para los
Miembros que han aceptado la enmienda. Los Miembros que aun tienen pendiente aceptar la enmienda pueden
hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2023 (documento WT/L/1122). La exencion se les seguira aplicando hasta que
se acepte la enmienda y surta efecto en sus territorios.

41 El texto de la decision ministerial puede consultarse en:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/\WT/MIN22/30.pdf&Open=True.

42 \Véanse el parrafo 3.c) y la nota de pie de pagina 3.
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mercados de manera incompatible con las disposiciones de la misma, y para ello utilizaran los
medios que ya deben existir en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

5. APLICACION DE LA EXCEPCION RELATIVA AL AGOTAMIENTO DE LOS
DERECHOS DE PATENTE

38. Esta seccion ofrece informacién sobre la aplicacion de la excepcién en las legislaciones
nacionales y los instrumentos regionales. En total, se ha determinado que 142 paises prevén la
excepcion relativa al agotamiento de los derechos de patente en sus respectivos marcos
juridicos. En la mayoria de estos paises existe una disposicion legal especifica que establece
la norma concreta relativa al agotamiento. En los paises del common law, la excepcion se
establece por la via de la jurisprudencia. En un apéndice del presente documento se incluyen
disposiciones legislativas de alcance nacional y regional sobre la excepcion relativa al
agotamiento de los derechos de patente.

5.A Ubicacion geografica de la primera venta

39. El agotamiento es un fendmeno juridico impulsado por el mercado y, en ese contexto, se
ha clasificado de conformidad con la dimensién geografica de los actos que lo desencadenan.
Como se explica en la seccién 2, el agotamiento puede ser nacional —cuando la primera venta
licita en el territorio nacional da lugar al agotamiento de los derechos dentro de las fronteras de
las jurisdicciones nacionales— o internacional —cuando lo desencadena la primera venta en
otro pais—. El agotamiento también puede ser regional cuando afecta a un mercado Unico que
trasciende las fronteras de uno o varios paises miembros que conforman un acuerdo regional.
En algunos paises se aplica por norma general un régimen de agotamiento concreto; sin
embargo, se aplican otros regimenes de agotamiento a determinados productos o en
circunstancias concretas. En las subsecciones siguiente se ofrece informacion sobre la
aplicacion de dichos tipos de regimenes de agotamiento, clasificados en funcion de la
ubicacién geografica de la primera venta.

1. Agotamiento nacional

I) Agotamiento nacional previsto en un instrumento regional

Convenio sobre la Patente Eurasiatica

40. La Oficina Eurasiatica de Patentes (EAPO) concede patentes eurasiaticas con arreglo al
Convenio sobre la Patente Eurasiatica, que surten efecto en los territorios de todos los Estados
contratantes.*>4 Las controversias relativas a la validez o infraccion de una patente eurasiatica
en un Estado contratante dado se resuelven a través de los tribunales nacionales u otras
autoridades competentes de dicho Estado sobre la base del Convenio sobre la Patente
Eurasiatica. La decision tan solo surtira efecto en el territorio del correspondiente Estado
contratante.*

41. Enlo que respecta al agotamiento de los derechos de patente, la regla 19 del
Reglamento del Convenio sobre la Patente Eurasiatica*® establece, entre otras cosas, que el
siguiente caso de utilizacion de la invencién patentada no constituira una infraccion de la
patente eurasiatica:

43 Articulo 15.11) del Convenio sobre la Patente Eurasiatica.

44 Los Estados miembros de la EAPO son: Federacion de Rusia, Republica de Armenia, Republica de Azerbaiyan,
Republica de Belarus, Republica de Kazajstan, Republica Kirguisa, Republica de Tayikistan y Turkmenistan.

45 Articulo 13 del Convenio sobre la Patente Eurasiatica.

46 Reglamento de Patentes del Convenio sobre la Patente Eurasiatica (en su version modificada de 10 y 11 de
septiembre de 2020).
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la utilizacién de un producto una vez que este ha sido comercializado por el titular de la
patente o con su consentimiento en un Estado contratante en el que tenga validez la
patente eurasiatica y en el que se haya comercializado el producto en cuestion.

42. Aunque el Convenio no utiliza expresamente el término “agotamiento”, el efecto practico
de esta disposicion es que se produce un agotamiento nacional de las patentes eurasiaticas
dentro del territorio individual de cada Estado contratante una vez que el producto es
comercializado en dicho territorio por el titular de la patente o con su consentimiento. Hasta la
fecha no parece existir ninguna resolucién judicial con respecto al agotamiento de las patentes
eurasiaticas en ninguno de los Estados contratantes del Convenio sobre la Patente Eurasiatica.

ii) Agotamiento nacional previsto en las legislaciones nacionales

43. En total, se ha determinado que 30 paises prevén el agotamiento nacional de los
derechos de patente nacionales en sus respectivos marcos juridicos. En el cuadro 1 se
enumeran los paises que prevén el agotamiento nacional con respecto a las patentes en
disposiciones legales recogidas en sus legislaciones correspondientes.*’

Cuadro 1: Paises que prevén el agotamiento nacional

Albania, Barbados, Belarus, Belice, Bhutan, Bosnia y 30
Herzegovina, Brasil, Dominica, El Salvador, Eswatini,
Etiopia, Gambia, Iran (Republica Islamica del), Kazajstan,
Madagascar, Marruecos, México, Mozambique, Nigeria,
Papua Nueva Guinea, Republica de Moldova, Republica
Unida de Tanzania, Saint Kitts y Nevis, San Marino,
Santo Tomé y Principe, Serbia, Sudan, Sudan del Sur,
Tayikistan, Trinidad y Tabago.

44. En la mayoria de los paises que aplican el agotamiento nacional con respecto a las
patentes, las disposiciones aplicables estipulan que los derechos conferidos por una patente no
se haran extensivos a los actos respecto de un producto patentado que haya sido introducido
en el mercado del pais correspondiente por el titular de la patente o con su consentimiento. La
referencia al mercado del pais correspondiente implica que los derechos se agotan a escala
nacional, es decir, dentro del territorio del pais en cuestion. En algunos paises con regimenes
de agotamiento nacional, las disposiciones pertinentes se redactan de un modo que no se
considera que determinados actos, definidos en las legislaciones aplicables, respecto de un
articulo patentado (habitualmente los actos de uso y venta de dicho articulo), constituyan una
infraccion de la patente. Esta formulacion parece sugerir que el titular de la patente sigue
conservando sus derechos, pero no puede hacerlos valer porque dichos actos no constituyen
una infraccion.*®

45. Por otro lado, en lo que respecta a la formulacion de las disposiciones sobre el
agotamiento nacional en general, las disposiciones recogidas en las legislaciones difieren en
dos aspectos: i) si los actos autorizados en virtud de la excepcion se especifican de manera

47 Los paises que, en principio, prevén el agotamiento nacional, pero, en algunos casos, el agotamiento
internacional, figuran en el epigrafe “Politicas de agotamiento mixto” en la seccion 5.A.4 del presente documento.
48 Véanse las disposiciones establecidas en las legislaciones de Belarus, Kazajstan y Tayikistan.
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expresa o no; ii) si se indica expresamente el territorio nacional en el que se producira la
primera venta o no.

46. Aspecto i). En muchas legislaciones no se especifican los tipos de actos que pueden ser
llevados a cabo por terceros después del agotamiento de una patente, aunque son actos
vinculados a los derechos que confiere la patente. Por ejemplo, el articulo 39 de la Ley

N.° 9.947 sobre propiedad industrial de Albania estipula lo siguiente:

Los derechos que confiere una patente no se haran extensivos a actos que se lleven a
cabo en la Republica de Albania respecto de un producto protegido por la patente después
de que dicho producto haya sido introducido en el mercado en la Republica de Albania por
parte del titular de la patente o con el consentimiento de este.

47. Asimismo, el articulo 25, apartado 1, letra ¢), de la Ley de Propiedad Industrial de Etiopia
establece lo siguiente:

1. Los derechos del titular de una patente no se haran extensivos a:

[..]

¢) actos respecto de articulos patentados que hayan sido introducidos en el mercado en
Etiopia por parte del titular de la patente o con el consentimiento de este o [...].*

48. En otros paises con regimenes de agotamiento nacional, las disposiciones pertinentes
enumeran los actos autorizados en virtud de la excepcion. Por ejemplo, el articulo 57,
seccion lll, de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial de México establece lo
siguiente:

Articulo 57. El derecho que confiere una patente no producira efecto alguno contra:

[..]

iii. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use la invencion patentada, luego
de que la invencion hubiera sido introducida licitamente en el comercio en México;

49. Del mismo modo, el articulo 116, letra d), de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Intelectual de El Salvador establece que:

116. los efectos de la patente no se extienden:

[.]

d) A la comercializaciéon o uso de un producto después de que ha sido legalmente
colocado por primera vez en el comercio dentro del territorio nacional.®®

50. Aspecto ii). En la mayoria de los paises con regimenes de agotamiento nacional se hace
referencia expresa al mercado nacional respecto de la primera venta. En algunos paises, las
disposiciones pertinentes no hacen referencia a ningun pais: sin embargo, se entiende que el
agotamiento es de tipo nacional. Por ejemplo, el articulo 30 de la Ley sobre las Invenciones de

49 Este tipo de redaccion de la disposicion también puede observarse, por ejemplo, en las legislaciones de Barbados,
Belice, Bhutan, Dominica, Eswatini, Etiopia y Gambia.

50 También pueden encontrarse ejemplos de este tipo de redaccion de la disposicion en las legislaciones de Belarus,
Serbia y Tayikistan.
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la Republica de Tayikistan, que no indica expresamente la limitacion geografica del “uso
comercial”, se interpreta como un principio de agotamiento nacional.?' Dice asi:

Las siguientes acciones no se consideraran infracciones del derecho exclusivo del titular
de una patente:

[.]

- uso de aparatos que incorporen las invenciones protegidas por titulos de proteccion si el
titular de la patente utilizé dichos aparatos con propésito comercial de forma legal con
arreglo a los derechos conferidos.

Introduccidn licita del producto

51. Ademas, aunque las legislaciones de la mayor parte de los paises que operan dentro del
régimen de agotamiento nacional estipulan que el producto debe ser introducido en el mercado
por el titular de la patente o con su consentimiento, en algunos paises la legislacion no
determina quién es la persona que introduce el producto patentado en el mercado. En vez de
ello, la condicion para el agotamiento nacional de los derechos es que la introduccién del
producto patentado en el mercado se haga legalmente. En concreto, el agotamiento se aplica

una vez que un producto patentado ha sido “introducido legalmente en el mercado”, “vendido
legalmente en el mercado” y “utilizado con propdsito comercial de forma legal”.®?

Otras particularidades relativas al alcance de la excepcion

52. En algunos paises, el agotamiento nacional se aplica con sujecion a otras condiciones,
brindando al titular de la patente en determinadas circunstancias la posibilidad de ejercer sus
derechos respecto del producto después de la primera venta. En Montenegro, por ejemplo, los
derechos exclusivos se agotan cuando el producto patentado es introducido en el mercado por
el titular de la patente o con su consentimiento, a menos que haya motivos razonables en virtud
de los cuales el titular de la patente conserve los derechos exclusivos derivados de esta.

53. Otro ejemplo puede ser Nigeria, donde los derechos del titular de una patente no son
extensivos a actos llevados a cabo respecto de un producto protegido por una patente después
de que el producto se haya vendido legalmente en dicho pais, salvo que la patente contemple
una aplicacién especial del producto, en cuyo caso la aplicacion especial sequira estando
reservada al titular de la patente sin perjuicio de lo establecido en este parrafo.®® Las
legislaciones de Sudan del Sur y del Sudan recogen disposiciones similares.®*

54. En el Brasil, la Ley N.° 9.279 prevé que los derechos conferidos no se haran extensivos a
un producto patentado que ha sido colocado en el “mercado interior” por el titular de la patente
o con su consentimiento.® Ademas, la legislacion tipifica como delito la importacion de un
producto patentado que no ha sido introducido en el mercado exterior directamente por el
propietario o con su consentimiento con fines, entre otras cosas, de exportacion, venta u oferta
para la venta en el Brasil.®® Sin embargo, la legislacion también parece sugerir una excepcion a

51 Véase la respuesta de Tayikistan al cuestionario en la que se confirma la aplicacion del agotamiento nacional
respecto de las patentes en dicho pais.

52 Véanse las disposiciones aplicables de las legislaciones de México, Madagascar y Tayikistan. No se ha recibido
informacién de los respectivos paises referente a la interpretacion de estos términos.

53 Véase el articulo 54, apartado 1, de la Ley sobre las Patentes de Montenegro, y el articulo 6, apartado 3, letra b),
de la Ley sobre Patentes y Dibujos de 1971 de Nigeria, respectivamente.

54 Articulo 23, apartado 2, de la Ley sobre Patentes de 1971 (Ley N.° 58 de 1971).

55 Articulo 43, parrafo IV, de la Ley N.° 9.279, de 14 de mayo de 1996, del Brasil (Ley de la Propiedad Industrial, con
las modificaciones introducidas hasta la Ley N.° 14.200 de 2 de septiembre de 2021).

56 Articulo 184 de la Ley N.° 9.279, de 14 de mayo de 1996, del Brasil.
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esta norma: en los casos en que se conceda una licencia obligatoria por motivos de abuso de
poder econdmico, se permite la importacién paralela del producto patentado si es introducido
en el mercado exterior por el titular de la patente o con su consentimiento.®’

55. La Ley de Patentes de Malasia establece que los derechos en virtud de la patente no se
haran extensivos a los actos respecto de los productos que hayan sido introducidos en el
mercado por el titular de la patente o su licenciatario, por el usuario anterior o el beneficiario de
una licencia obligatoria.5®

2. Agotamiento internacional

1) Agotamiento internacional previsto en los instrumentos regionales

Decisiéon de la Comunidad Andina N.° 486

56. La Decision de la Comunidad Andina N.° 486%° prevé normas sobre el agotamiento
aplicables a los Estados miembros de la Comunidad Andina.®® Las Decisiones de la
Comunidad Andina surten efecto directamente como legislaciéon nacional de sus Estados
miembros. En lo que respecta al agotamiento de los derechos de patente, el articulo 54 de la
Decision N.° 486 establece lo siguiente:

La patente no dara el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio
respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se
hubiese introducido en el comercio en cualquier pais por el titular de la patente, o por otra
persona con su consentimiento o econémicamente vinculada a él.

A efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas estan econémicamente
vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una
influencia decisiva con respecto a la explotacion de la patente o cuando un tercero pueda
gjercer tal influencia sobre ambas personas.

57. Por consiguiente, en lo que respecta a las patentes, la Comunidad Andina aplica el
régimen de agotamiento internacional.

58. La explicacién que se esgrime en el segundo parrafo en relacién con una persona que
esta econoémicamente vinculada con el titular de la patente parece sugerir que pueden
admitirse las importaciones paralelas incluso si no existe una relacién formal entre la ofra
persona y la persona titular de la patente, siempre que una de ellas pueda ejercer una
influencia decisiva sobre la otra o un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas.®"

59. Enlo que respecta a esta disposicion, la comunicacion presentada por Colombia aclara
que cuando la introduccioén en el mercado ha sido efectuada por un tercero debidamente

57 Véase el articulo 68 de la Ley N.° 9.279, de 14 de mayo de 1996, del Brasil. Véase también la comunicacion
presentada por el Brasil con motivo de la trigésima cuarta sesion del SCP.

%8 \Véase el articulo 37, apartado 2, de la Ley de Patentes de 1983 de Malasia (Ley 291 con las modificaciones
introducidas hasta la Ley A1264).

59 Articulo 54 de la Decision N.° 486, de 14 de septiembre de 2000, de la Comision de la Comunidad Andina.

60 La Comunidad Andina es una union aduanera compuesta por Bolivia, Colombia, el Ecuador y el Peru.

61 A este respecto, la respuesta de Colombia establece que es claro que la influencia decisiva con respecto a la
explotacion de la patente es un elemento indispensable para considerar el vinculo y, en consecuencia, considerar
que, si realiza la introduccién al mercado esa persona econémicamente vinculada con el titular, se entendera
agotado el derecho, frente a futuras comercializaciones. También afirma que, de conformidad con la legislacion de
patentes vigente en Colombia, el agotamiento del derecho se da por la introduccién del producto por parte de su
titular o de un tercero autorizado o vinculado econémicamente a aquel, en cualquier pais, por lo que el titular no
podréa oponerse a las reimportaciones aun cuando la introduccién se haya realizado en un territorio diferente al
territorio nacional de la Republica de Colombia. Véase la respuesta de Colombia a la nota C. 9089.
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autorizado por el titular del derecho, el vinculo debera ir acompanado de la debida prueba que
dé cuenta de la voluntad del titular del derecho, bien sea mediante un contrato u otro
documento juridico. La respuesta también aclara que, de acuerdo con la legislacién aplicable
en Colombia, este principio de agotamiento internacional de los derechos de patente solamente
es aplicable a patentes de productos y no a patentes concedidas para métodos o
procedimientos.®?

60. Hasta la fecha, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que tiene competencia
exclusiva sobre los tratados de la Comunidad Andina, entre otros, no se ha pronunciado sobre
el alcance del articulo 54 de la Decision de la Comunidad Andina N.° 486.

Acuerdo de Banqui

61. El Acuerdo de Bangui relativo a la creacién de la Organizacion Africana de la Propiedad
Intelectual (OAPI), acta de 14 de diciembre de 2015, prevé un sistema de agotamiento
internacional para 17 miembros de la OAPI.%% La OAPI utiliza un sistema uniforme de
proteccion de la propiedad industrial y actia como oficina nacional de Pl para cada uno de los
Estados miembros. Sin embargo, las controversias relativas al reconocimiento, el alcance o la
explotacion de los derechos previstos en el Acuerdo son competencia de los tribunales de los
Estados miembros.

62. Elarticulo 7.1).a) del anexo | del Acuerdo de Bangui trata el tema del agotamiento de los
derechos. Concretamente, la disposicion establece que los derechos que confiere la patente no
se haran extensivos, entre otros actos, a:

la oferta, la importacion, la tenencia o la utilizacion del producto patentado efectuados en el
territorio de un Estado miembro, después de que este producto haya sido comercializado
licitamente en cualquier pais por el titular de la patente o con su consentimiento explicito.

63. No se ha documentado ninguna resolucion judicial referente a la disposicién anterior en
ningun Estado miembro de la OAPI.

ii) Agotamiento internacional previsto en las legislaciones nacionales

64. En total, se ha determinado que 59 paises prevén el agotamiento internacional de los
derechos de patente ya sea por conducto de una disposicion legal en su correspondiente
legislacion de patentes o de Pl o en la jurisprudencia. En el cuadro 2 se enumeran los paises
que prevén un régimen de agotamiento internacional en relacién con las patentes.%*

62 \/éase la respuesta de Colombia a la nota C. 9089.

63 | os Estados miembros de la OAPI son: Benin, Burkina Faso, Camertn, Chad, Comoras, Congo, Céte d’lvoire,
Gabon, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Republica Centroafricana, Senegal y
Togo.

64 En la seccion 5.A.4 del presente documento figuran los paises que, en principio, prevén el agotamiento
internacional, pero, en algunos casos o circunstancias, el agotamiento nacional. En la seccién 5.B del presente
documento puede consultarse el andlisis del régimen de agotamiento internacional tal como se aplica en los Estados
Unidos de América.
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Cuadro 2: Paises que prevén el agotamiento internacional

Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Benin*, Bolivia*, 59
Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso*, Burundi,
Camboya, Camerun*, Chad*, Chile, China, Colombia*,
Comoras*, Congo*, Costa Rica, Céte d’lvoire*, Cuba,
Ecuador*, Estados Unidos de América, Gabéon*, Ghana,
Guatemala, Guinea*, Guinea Ecuatorial*, Guinea-Bissau*,
Honduras, India, Jamaica, Jordania, Kenya, Kirguistan,
Liberia, Mali*, Mauricio, Mauritania*, Namibia, Nicaragua,
Niger*, Pakistan, Paraguay, Peru*, Republica
Centroafricana*, Republica Dominicana, Samoa,
Senegal*, Seychelles, Sierra Leona, Tailandia, Togo*,
Tonga, Tunez, Turkiye, Uruguay, Viet Nam, Zambia,
Zimbabwe.

* Se sigue el agotamiento internacional en virtud de la aplicaciéon del Acuerdo de Bangui relativo a la
creacion de la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual, Ley de 14 de diciembre de 2015.

x Se sigue el agotamiento internacional en virtud de la aplicacion de la Decision de la Comunidad Andina
N.° 486.

La formulacion y el alcance de las disposiciones relativas al agotamiento internacional

65. En la mayoria de los paises que aplican el agotamiento internacional de los derechos con
respecto a las patentes, las disposiciones aplicables estipulan que los derechos conferidos por
una patente no se haran extensivos a los actos respecto de un producto patentado que haya
sido introducido en el mercado del pais correspondiente o “en cualquier pais”, “en cualquier

otro lugar del mundo”, “en un pais extranjero” o “en el extranjero” o “fuera” del pais por el titular
de la patente o con su consentimiento.

66. En algunos paises que operan bajo el régimen de agotamiento internacional, la
formulacion de las disposiciones pertinentes sugiere que el titular de la patente sigue
conservando sus derechos, pero no puede ejercerlos porque los actos de terceros respecto del
articulo patentado, tal como se definen en las legislaciones pertinentes, no se consideran una
infraccion de los derechos.®®

67. Por otra parte, al igual que la formulacién de las disposiciones relativas al agotamiento
nacional, los textos de las legislaciones que prevén el agotamiento internacional de los
derechos de patente difieren generalmente en dos aspectos: i) si los actos autorizados en
virtud de la excepcion se estipulan de manera expresa o no; ii) si se indica expresamente o no
la limitacién territorial en la que debera producirse la primera venta del producto.

68. Aspecto i). Por ejemplo, con respecto a una disposicion en la que, cuando no se
especifiquen los actos autorizados en virtud de la excepcion, se haga referencia al articulo 11,
apartado 4, letra a), de la Ley de Patentes de Ghana, que prevé lo siguiente:

65 \Véanse las disposiciones recogidas en las legislaciones de Armenia, Brunei Darussalam, China y la India.
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4) Los derechos derivados de la patente no se haran extensivos a: a) actos respecto de
articulos que hayan sido introducidos en cualquier pais por parte del titular de la patente o
con el consentimiento de este.%%”

69. Normalmente, las disposiciones en las que se especifican los actos autorizados en virtud
de la excepcion incluyen actos de “venta”, “utilizacion” o “importacion”. En otros paises también
figuran como actos autorizados la “oferta” y la “tenencia”. Por ejemplo, el articulo 47, letra d), de

la Ley sobre Patentes de Tunez establece lo siguiente:

Los derechos otorgados por la patente no se extienden a:

[..]

d) la oferta, la importacion, la tenencia o la utilizacion del producto patentado o del
producto obtenido mediante un procedimiento patentado, efectuados en territorio
tunecino por el titular de la patente o con su consentimiento explicito después que ese
producto haya sido introducido de manera licita en el comercio de cualquier pais.%®

70. Aspecto ii). En algunos paises, las disposiciones aplicables no indican expresamente el
territorio en el que debera producirse la primera venta del producto, pero se interpreta que
prevén el agotamiento internacional. Por ejemplo, mientras que la disposicion de la legislacion
de Turkiye no estipula expresamente el mercado en el que se introdujo el producto, se entiende
en el sentido de que si el producto se introduce en el mercado en cualquier lugar del mundo se
produce el agotamiento de los derechos del titular de la patente respecto de dicho producto:

después de que los productos que constituyan la materia de proteccién del derecho de
propiedad industrial sean introducidos en el mercado por el titular del derecho o por
terceros con el consentimiento de este, los actos relacionados con estos productos
permaneceran fuera del alcance del derecho.”

71. En los parrafos que figuran a continuacion pueden observarse otras especificidades
relacionadas con la formulacion y el alcance de las disposiciones sobre el agotamiento
internacional.

Introduccidn licita del producto

72. De acuerdo con la legislacién de numerosos paises, para hacer efectivo el agotamiento
de los derechos de patente, la introduccion del articulo patentado en el mercado de cualquier
pais deben realizarla el titular de la patente o una parte que actie con su consentimiento. Sin
embargo, en las legislaciones de algunos paises no se hace referencia expresa al titular de la
patente ni a un tercero que actue con el consentimiento de este, sino que el requisito establece
que la importacién del producto patentado sea “legal” o esté “debidamente autorizada” en virtud
de la ley. Por ejemplo, en la India, el articulo 107A, letra b), de la Ley de Patentes establece
que la importacion por cualquier persona de productos patentados de una persona que esté
debidamente autorizada en virtud de la ley para producir y vender o distribuir el producto no se
considerara una infraccion de los derechos de patente. Si bien no existe ninguna interpretacion
judicial del articulo 107A, letra b), se ha esgrimido el argumento de que la importacion de

66 Articulo 11, apartado 4, letra a), de la Ley sobre Patentes de 2003 (Ley 657) de Ghana.

67 Este tipo de redaccion de la disposicion también puede observarse, por ejemplo, en las legislaciones de Jamaica,
Kenya, Mauricio, Samoa, Seychelles y Sierra Leona.

68 Articulo 47, letra d), de la Ley N.° 2000-84 de 24 de agosto de 2000 de Patentes de Invencion de Tlnez.

69 Este tipo de redaccion también puede observarse, por ejemplo, en las legislaciones de Costa Rica, China, la
Republica Dominicana, la Republica Kirguisa, Namibia y Tailandia.

70 Articulo 152 de la Ley N.° 6.769 de 22 de diciembre de 2016, sobre Propiedad Industrial. Véase la comunicacion
presentada por Tirkiye con motivo de la trigésima cuarta sesién del SCP.
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productos, entre otras cosas, en virtud de la concesién de licencias obligatorias, cuando no
existe una primera venta autorizada por parte del titular de la patente, esta amparada de forma
valida por el articulo 107A.7" A este respecto, la legislacion del Pakistan establece
expresamente que los derechos de patente no se hacen extensivos a los actos respecto de
articulos que hayan sido introducidos en el mercado en cualquier lugar del mundo por el titular
de la patente o con su consentimiento, por una persona autorizada o por cualquier otro medio
legitimo, como las licencias obligatorias.

73. Enla Argentina, los derechos de patente no surtiran efecto contra ninguna persona que
adquiera, use, importe o comercialice de cualquier modo el producto patentado, una vez que
dicho producto haya sido introducido licitamente en el comercio de cualquier pais. Con
respecto al término “licitamente”, el articulo 36, letra c), de la Ley de Patentes de Invencion y
Modelos de Utilidad de la Argentina establece que se entendera que la puesta en el comercio
es licita cuando sea de conformidad con el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el comercio [...].”? Los reglamentos correspondientes a dicha ley aclaran lo
siguiente con respecto a esta disposicion: se considerara que ha sido puesto licitamente en el
comercio cuando el licenciatario autorizado a su comercializacion en el pais acreditare que lo
ha sido por el titular de la patente en el pais de adquisicion, o por un tercero autorizado para su
comercializacion.™

74. En Jordania, los derechos de patente no impediran que ninguna persona importe ningun
material o mercancia de un tercer pais que goce de la proteccion juridica de la misma patente
protegida en Jordania, si dicha importacién es legal y también cumple los principios de la
competencia comercial y tiene en cuenta, de un modo equitativo, el valor econémico de la
patente protegida.”™ Ademas, el titular de la patente tiene derecho a prohibir las importaciones
paralelas por conducto de clausulas en los acuerdos de licencia.”

75. La disposicion aplicable de la legislacién de la Republica Dominicana establece que la
patente no da el derecho a impedir: la venta, locacién, uso, usufructo, la importacién o
cualquier modo de comercializacion de un producto protegido por la patente u obtenido por el
procedimiento patentado, una vez que dicho producto ha sido puesto en el comercio de
cualquier pais, con el consentimiento del titular o de un licenciatario o de cualquier otra forma
licita. La disposicion aclara que no se consideraran introducidos licitamente en el mercado los
productos en infraccioén de derecho de propiedad industrial.” La legislacién del Uruguay
también establece que no se consideraran puestos licitamente en el mercado los productos o
los procedimientos en infraccién de derechos de propiedad intelectual.””

71 Véase, por ejemplo, Prakash Narayan, “Exhaustion of Patent”, Pen Acclaims, vol. 4, diciembre de 2018, ISSN
2581-5504.

2 Articulo 36, letra c), de la Ley N.° 24.481 de 30 de marzo de 1995 de Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad
de la Argentina. En lo que respecta a esta disposicién, también se ha manifestado la opinién de que, en la Argentina,
las importaciones paralelas podrian considerarse admisibles en los casos en los que el proveedor sea beneficiario
de una licencia obligatoria. Véase C.M. Correa y J.I. Correa, “Parallel Imports and Principle of Exhaustion of Rights in
Latin America”, en Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports, Partes 3(11),
editado por Irene Calboli, 2016.

73 Reglamento del articulo 36 de la Ley N.° 24.481 de Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad de la Argentina.
En algunos analisis se sefiala que no esta claro si el Reglamento sugiere que las importaciones paralelas solamente
puede realizarlas un licenciatario, limitando de este modo el alcance de la norma establecida en el articulo 36,

letra c), de la Ley N.° 24.481 de Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad de la Argentina. Véase C.M. Correa y
J.I. Correa (2016), ibid.

74 Articulo 37, letra A), de la Ley N.° 32 de 1999 sobre Patentes de Jordania, en su version modificada.

75 Articulo 37, letra B), de la Ley N.° 32 de 1999 sobre Patentes de Jordania, en su version modificada.

76 Articulo 30 de la Ley N.° 20-00 sobre Propiedad Industrial de la Republica Dominicana.

7 Articulo 40 de la Ley N.° 17.164 de 2 de septiembre de 1999 de Patentes (modificada hasta la Ley N.° 19.924

de 18 de diciembre de 2020).
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76. En otros paises, de manera analoga a lo dispuesto en la Decision de la Comunidad
Andina N.° 486, los derechos conferidos no se hacen extensibles a actos respecto de productos
introducidos en el mercado de cualquier pais por el titular de la patente o con su
consentimiento, pero también por un tercero econémicamente vinculado al titular de la
patente.” En relacion con esto, la legislacion de Liberia aclara que existira una vinculacion
econdémica entre dos personas cuando una de ellas pueda ejercer sobre la otra una influencia
decisiva con respecto a la explotacion de la invencion patentada, o cuando un tercero pueda
gjercer dicha influencia sobre ambas personas.”

3. Agotamiento regional

i) El agotamiento regional en la legislacion de la Unién Europea

77. El principio del agotamiento en la Unidn Europea, ampliado al Espacio Econémico
Europeo (EEE),® se basa en los articulos 34 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Union
Europea (TFUE).®' El articulo 34 de dicho Tratado prohibe entre los Estados miembros /as
restricciones cuantitativas a la importacién, asi como todas las medidas de efecto
equivalente.®? El articulo 36 del TFUE prevé excepciones a este principio general cuando estan
justificadas, entre otras cosas, con base en la proteccién de la propiedad industrial y
comercial®® siempre que no constituyan un medio de discriminacion arbitraria ni una restriccion
encubierta del comercio entre los Estados miembros.

78. Las normas de la UE relativas al agotamiento son en gran medida fruto de las
interpretaciones de las disposiciones anteriormente citadas del TFUE y sus antecesores,
recogidas en la jurisprudencia del TJUE. ElI TJUE interpreta de forma invariable el Tratado en el
sentido de que los derechos de Pl conferidos se agotan debido a la introduccion en la Unién
Europea de los productos pertinentes en el mercado, por parte del titular de los derechos o con
su consentimiento. Por ejemplo, en Centrafarm y Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc.,% el
Tribunal dictaminé lo siguiente:

El ejercicio por el titular de una patente del derecho que le otorga la legislacién de un
Estado miembro a prohibir la comercializacién en este de un producto protegido por la
patente y comercializado en otro Estado miembro por el propio titular o con su

8 \/éanse las disposiciones de las legislaciones de Botswana, Cuba, Guatemala, Liberia y Nicaragua.

70 Parrafo 13.11. de la Ley de Propiedad Intelectual de Liberia de 2016.

80 E| Espacio Econdémico Europeo se establecio en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, un
acuerdo internacional que permite la extension del mercado Unico de la Union Europea a tres Estados miembros de
la Asociacion Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein y Noruega) en un mercado interior regulado por las
mismas normas basicas. Estas normas tienen por objeto favorecer la libre circulacion de personas, mercancias,
servicios y capitales dentro del mercado interior europeo. El Espacio Econdémico Europeo se instauré el 1 de enero
de 1994 con la entrada en vigor del Acuerdo sobre el Espacio Unico Europeo.

81 Version Consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea, de 30 de marzo de 2010, DO C 83 (en
lo sucesivo “TFUE"), en su versién modificada a raiz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre
de 2009. Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, DO C 306.

82 E| articulo 34 del TFUE dice asi: Quedaran prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a
la importacién, asi como todas las medidas de efecto equivalente.

83 Generalmente, el término “propiedad industrial y comercial” se refiere a derechos de propiedad intelectual como
las patentes, las marcas, los disefios, los derechos de autor y las indicaciones geograficas.

84 El articulo 36 del TFUE establece lo siguiente: Las disposiciones de los articulos 34 y 35 no seran obstaculo para
las prohibiciones o restricciones a la importacion, exportacion o transito justificadas por razones de orden publico,
moralidad y seguridad publicas, proteccion de la salud y vida de las personas y animales, preservacion de los
vegetales, proteccion del patrimonio artistico, histérico o arqueoldgico nacional o proteccion de la propiedad
industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberén constituir un medio de
discriminacion arbitraria ni una restriccién encubierta del comercio entre los Estados miembros.

85 Centrafarm yAdriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc (C-15/74).


https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Europea_de_Libre_Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Directivas_de_la_Uni%C3%B3n_Europea_sobre_la_libre_circulaci%C3%B3n_de_trabajadores
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consentimiento es incompatible con las normas del Tratado CEE relativas a la libre
circulacién de mercancias dentro del mercado comun.

79. Del mismo modo, en Merck y Co Inc. contra Stephar BV y Petrus Stephanus Exler,® el
Tribunal resolvié lo siguiente:

Las normas del Tratado CEE sobre la libre circulacion de mercancias, incluidas las
disposiciones del articulo 36, deben ser interpretadas en el sentido de que se oponen a
que el titular de una patente relativa a un medicamento, que lo vende en un primer
Estado miembro donde existe la proteccion mediante patente y, mas tarde, lo
comercializa él mismo en otro Estado miembro donde no existe dicha proteccion, pueda
hacer uso del derecho reconocido por la legislacion del primer Estado miembro de
prohibir la comercializacion en este Estado del citado producto importado de otro
Estado miembro.

80. Enlo que respecta a las excepciones establecidas en el articulo 36 del TFUE, el Tribunal
ha aclarado en varias ocasiones que solo se admiten en la medida en que estén justificadas
por la salvaguardia de los derechos que constituyen la materia especifica de dicha propiedad.®’
Ese principio permite determinar, en relacion con cada categoria de PI, las condiciones en las
que se permitira el ejercicio de los derechos en virtud de la legislacion de la UE, aunque en una
situacion transfronteriza ese ejercicio impide, por definicion, la libre circulaciéon. En lo que
respecta a las patentes, la materia especifica de la propiedad industrial consiste, entre otras
cosas, en garantizar al titular, para recompensar el esfuerzo creativo del inventor, el derecho
exclusivo a utilizar una invencion con vistas a la fabricacion y a la primera comercializacion de
productos industriales, bien directamente, bien mediante la concesion de licencias a terceros,
asi como el derecho a oponerse a toda defraudacion.® Corresponde por tanto al titular de la
patente decidir en qué circunstancias desea comercializar el producto patentado, incluida la
opcion de hacerlo en los Estados miembros en los que el producto no se beneficie de la
proteccion por patente. Si el titular de la patente lo hace, debe aceptar las consecuencias de su
decision en lo que respecta a la libre circulacion del producto dentro del mercado interior.
Permitir al titular de la patente ampararse en esta en un Estado miembro para impedir la
importacién de ese producto que comercializé libremente en otro Estado miembro en el que
dicho producto no estaba patentado provocaria una compartimentacién de los mercados
nacionales contraria a los objetivos del Tratado.®

81. Por lo tanto, conforme a la legislacion de la UE, una vez que un producto protegido por
una patente ha sido introducido en el mercado por el titular de la patente o con el
consentimiento de este, en cualquier lugar del EEE, se agotan los derechos conferidos por la
patente en relacién con la distribucién del producto dentro del EEE. En consecuencia, el titular
de la patente no puede ampararse en sus derechos para impedir la posterior reventa de los
productos patentados por parte de terceros dentro del EEE. Sin embargo, el titular de la
patente se puede oponer a la importacion por un tercero de dichos productos en el mercado
interior europeo en la medida en que dicha importacién constituyera una infraccion de los
derechos de patente. Esta norma ilustra el principio del agotamiento regional.

82. De conformidad con el Derecho de la UE, los derechos de patente sobre productos
introducidos en el mercado regional no se agotan si los productos se fabrican al amparo de una
licencia obligatoria, ya que no se puede considerar que el titular de la patente haya consentido
los actos realizados por dicho tercero a quien se hubiera concedido dicha licencia, y no se ha

86 Merck y Co Inc. c. Stephar BV y Petrus Stephanus Exler (C-187/80).

87 Véase, por ejemplo, Sterling Drug (C-15/74), y Merck y Co Inc. contra Stephar BV y Petrus Stephanus Exler (C-
187/80).

88 Ibid.

89 Ibid.
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ejercido ningun derecho exclusivo a poner en circulacion por vez primera el producto,
permitiéndose asi que el titular de la patente obtenga la recompensa. En particular, en
Pharmon BV c. Hoechst AG,* el Tribunal resolvio lo siguiente:

83.

25. Al respecto, debe observarse que, cuando las autoridades competentes de un Estado
miembro, como es éste el caso, atribuyen a un tercero una licencia obligatoria que le
permite llevar a cabo actos de fabricacion y de comercializacion que el titular de la
patente podria, normalmente, prohibir, no se puede considerar que este ultimo haya
consentido los actos realizados por dicho tercero. En efecto, el titular de una patente
queda privado, mediante una medida de este tipo, de su facultad para decidir libremente
las condiciones en las que se comercializara su producto.

26. Tal como este Tribunal de Justicia declard, en su mas reciente sentencia al respecto
(Merck, ya citada), la esencia del derecho de patente reside basicamente en la concesion
al inventor de un derecho exclusivo a poner en circulaciéon por vez primera el producto de
que se trate, con el fin de permitirle obtener la recompensa a su esfuerzo de inventor.
Permitir que el titular de la patente se oponga a la importacion y a la comercializacion de
los productos fabricados al amparo de una licencia obligatoria es, pues, necesario para
proteger la esencia de los derechos exclusivos que se derivan de su patente.

27. Por todo lo expuesto, procede responder que los articulos 30 y 36 del Tratado no son
contrarios a que se aplique la legislacion de un Estado miembro que otorga al titular de
una patente la facultad de oponerse a la comercializacion, en dicho Estado, de un
producto fabricado en otro Estado miembro por el beneficiario de una licencia obligatoria
concedida sobre la base de una patente paralela que posee este mismo titular.

Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes

El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes®' prevé un agotamiento aplicable al

conjunto de la Unién Europea. En su articulo 29 establece que los derechos conferidos por una
patente europea no se extenderan a los actos relativos al producto amparado por esta patente
después de que el producto haya sido comercializado en la Union por el titular de la patente o
con su consentimiento, a menos que existan motivos legitimos que justifiquen que el titular se
oponga a la comercializacioén ulterior del producto. Sin embargo, el Acuerdo sobre un Tribunal
Unificado de Patentes no ha entrado en vigor hasta la fecha.%%9

90 Pharmon BV contra Hoechst AG (C-19/84), [1985] Rec. 2281. El Tribunal concluyo que: /os articulos 30 y 36 del
Tratado no son contrarios a que se aplique la legislaciéon de un Estado miembro que otorga al titular de una patente
la facultad de oponerse a la comercializacion, en dicho Estado, de un producto fabricado en otro Estado miembro
por el beneficiario de una licencia obligatoria concedida sobre la base de una patente paralela que posee este
mismo titular.

91 El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013 (el Acuerdo sobre el TUP) establece
un Tribunal Unificado de Patentes (TUP) para la resolucién de los litigios relativos a la infraccién y a la validez de las
patentes europeas con efecto unitario (patentes unitarias) y de las patentes europeas “clasicas”. El Acuerdo sobre el
TUP armoniza el alcance y las limitaciones de los derechos conferidos por una patente y por los recursos previstos
mas alla de la Directiva 2004/48/CE (Directiva de Ejecucion) de la UE.

92 E| Protocolo del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes relativo a la solicitud provisional entro en vigor
el 19 de enero de 2022. La entrada en vigor del Acuerdo sobre el TUP y la entrada en funcionamiento del TUP estan
previstas para el ultimo trimestre de 2022 o comienzos de 2023 (véase https://www.unified-patent-court.org/about).
93 Una observacion formulada por Jan Busche en un libro publicado por Winfried Tilmann y Clemens Plassmann
relativo al Acuerdo sobre el TUP, que no incluye ninguna interpretacion oficial de este, sefiala lo siguiente con
respecto a esta disposicion: A modo de excepcion, el agotamiento de los derechos conferidos en virtud de la patente
no se produce si el titular de la patente tiene motivos licitos para oponerse a la comercializacion ulterior del producto
después de su introduccién en el mercado. Son motivos licitos los que puedan perjudicar los intereses generales de
comercializacion del titular de la patente. Puesto que la aplicacién del principio de agotamiento tiene por objeto evitar
que el Derecho de patentes influya en los canales de comercializacion ulteriores en general, solo pueden
reconocerse como licitos los motivos que tengan cierto peso. Las obligaciones contractuales que prohiben las
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ii) Agotamiento regional previsto en las legislaciones nacionales

84. En el cuadro 3 se enumeran los paises que prevén el agotamiento regional en relacion
con las patentes.%

Cuadro 3: Paises que prevén el agotamiento regional

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, 33
Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,
Espafia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungria, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Montenegro, Paises Bajos, Noruega, Polonia,
Portugal, Rumania, Suecia (agotamiento de la

UE / el EEE).

Reino Unido (aplicacion unilateral del régimen de
agotamiento de la UE / el EEE).

San Vicente y las Granadinas (agotamiento dentro
del mercado de la Comunidad del Caribe).

85. En la mayor parte de los paises enumerados en el cuadro 3, la excepcion relativa al
agotamiento de los derechos de patente se prevé en mecanismos legales. Sin embargo, el
Derecho de patentes de Alemania, Austria, Grecia y Liechtenstein no contempla la regulacién
legal del principio de agotamiento. En otros paises de la UE, los textos de las disposiciones de
la legislacion nacional sobre agotamiento se refieren al “mercado nacional”,* pero el
agotamiento regional de los derechos establecido por la jurisprudencia del TJUE es aplicable a
cualquier miembro de la Unién o del Espacio Econdmico Europeo.

La formulacién de las disposiciones sobre el agotamiento regional

86. En consonancia con las normas sobre agotamiento regional mencionadas anteriormente,
las disposiciones de las legislaciones de numerosos paises del Espacio Econdmico Europeo
prevén que los derechos conferidos por la patente no son extensivos ni aplicables a actos
relacionados con un producto después de que ese producto haya sido introducido o puesto en
el mercado de la Unién Europea o del Espacio Econémico Europeo por el titular de la patente o
con su consentimiento. %

87. En las legislaciones se han detectado pocas variaciones mas en la redaccion de las
disposiciones: en los Paises Bajos, el articulo 53, apartado 5, de la Ley de Patentes prevé que

entregas fuera de una regién concreta no impiden el agotamiento. -1 Lo que si es concebible es que se produzcan
manipulaciones del producto o los envases y otros actos que puedan causar dafios a la reputacioén o poner trabas a
la comercializacion. A este respecto, puede hacerse referencia a la préactica decisoria en relacion con la legislacion
sobre marcas [articulo 13, apartado 2, del Reglamento sobre la marca de la Unién Europea (RMUE); articulo 7,
apartado 2) de la Directiva sobre marcas; articulo 24, apartado 2) de la MarkenG]. Unified Patent Protection in
Europe. Publicado por: Winfried Tilmann y Clemens Plassmann, Oxford University Press (2018).

94 Suiza, que, en principio, prevé el agotamiento regional, pero el agotamiento nacional o internacional en
determinados casos, figura en el epigrafe “Politicas de agotamiento mixto” en la seccién 5.A.4 del presente
documento.

95 Véanse, por ejemplo, las disposiciones de las legislaciones de Bélgica, Chequia y Chipre.

9 Véanse, por ejemplo, las disposiciones de las legislaciones de Dinamarca, Francia, Letonia, Luxemburgo y
Polonia.
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si un producto ha sido introducido legalmente en el mercado en los Paises Bajos o en las
Antillas Neerlandesas o en cualesquier Estados miembros de la Union Europea o en un Estado
parte del Espacio Econémico Europeo por parte del titular de la patente o con su
consentimiento, no se considerara que la persona que obtenga el producto o disponga de él
ulteriormente haya contravenido la patente al utilizar, vender, arrendar o entregar dicho
producto o efectuar cualquier otra operacion con él o para su negocio o al ofrecer, importar o
almacenar el producto para cualesquiera de dichos fines. En Polonia, el articulo 70, apartado 2,
de la Ley de Propiedad Industrial establece que no se considerara que se infringe una patente
mediante un acto de importacion en el territorio de la Republica de Polonia ni de los actos
mencionados en el parrafo 1) respecto de un producto que ya haya sido introducido en el
mercado en el territorio del Espacio Econémico Europeo por el titular de la patente o con su
consentimiento. Analogamente, en Rumania, los actos de comercializacién u oferta para la
venta, dentro del territorio de la Union Europea, de especimenes del producto que constituyan
la materia de la invencién que hayan sido vendidos previamente por el titular de la patente o
con su consentimiento expreso no constituiran una infraccion de los derechos. Por otra parte,
en ltalia y Montenegro, las disposiciones correspondientes establecen que los derechos se
agotan una vez que el producto protegido ha sido introducido en el mercado por el titular de la
patente o con su consentimiento en el territorio de la Uniéon Europea o del Espacio Econdmico
Europeo.

88. Ademas, algunas legislaciones supeditan esta limitacion de los derechos a una condicion,
al anadir formulas como a menos que existan motivos legitimos que justifiquen que el titular de
la patente se oponga a la comercializacion ulterior, la introduccion mas amplia del producto en
el mercado o que existan motivos conformes con las normas de la legislacién comunitaria para
extender los derechos conferidos por la patente a dichos actos.®” En Noruega, el derecho
exclusivo no incluira la explotacion de productos protegidos por la patente introducidos en el
mercado en el Espacio Econdmico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento
Si no se determina otra cosa en la normativa ratificada por el Rey.

Introduccidn licita del producto

89. Las comunicaciones de algunos paises proporcionaron aclaraciones adicionales con
respecto a la aplicacién del agotamiento regional de la Unién Europea o el Espacio Econémico
Europeo en sus paises. En primer lugar, para que se agote el derecho de patente, el producto
debe haber sido introducido licitamente en el mercado, una condicion que se considera
satisfecha cuando dicha introduccion licita ha sido efectuada por el titular de la patente o por un
tercero con el consentimiento de este.®® En la comunicacion de Chequia se observa que, en la
practica, en la mayoria de los casos este consentimiento se otorgara por escrito como parte del
acuerdo de licencia. Si el producto es introducido en el mercado por el licenciatario, se agotan
los derechos, independientemente de que la licencia sea exclusiva o no exclusiva. Sin
embargo, si el producto es introducido en el mercado de un modo que sea contrario a las
condiciones del acuerdo de licencia, sera muy improbable que se agoten.®®

Aplicabilidad a las patentes de procedimiento

90. Enlo que respecta a la aplicabilidad de la excepcidén, la comunicacion de Alemania aclara
que el agotamiento es aplicable en relacion con los derechos del titular de la patente respecto
de un producto que constituya la materia de la patente y los derechos del titular de la patente
respecto de un producto producido directamente a través de un procedimiento que constituya la
materia de la patente. Sin embargo, no es aplicable en relacién con los derechos del titular de

97 Véanse, por ejemplo, las disposiciones de las legislaciones de Espafia, Hungria, Letonia, Luxemburgo y Portugal.
98 \Véase la comunicacion presentada por Esparia con motivo de la trigésima cuarta sesion del SCP.
99 Véase la comunicacion presentada por Chequia con motivo de la trigésima cuarta sesion del SCP.
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la patente respecto de un procedimiento que constituya la materia de la patente.'® A este
respecto, la comunicacion de Espafia también sefala que el agotamiento afecta solo a los
productos y no a los procedimientos per se. Si se trata de una patente de producto, el
agotamiento del derecho se produce cuando el producto es introducido licitamente en el
mercado por primera vez. Si se trata de una patente de procedimiento, el agotamiento solo
afectara a los productos obtenidos directamente por el procedimiento patentado e introducidos
en el mercado por el titular de la patente o por un tercero con su consentimiento. La
comunicacion de Francia aclara que no se establece distincion alguna entre las patentes de
producto y de procedimiento y que cuando la legislacion hace referencia al producto patentado
debe entenderse en el sentido de un producto industrial o una invencion patentada.

Consecuencias juridicas

91. De conformidad con el principio de agotamiento, un producto deja de estar sujeto al
derecho exclusivo del titular de la patente si ha sido introducido en el mercado por el titular de
la patente o por un tercero con su consentimiento. El agotamiento se produce estrictamente en
relacion con el objeto, es decir, solo surte efecto respecto del objeto especifico efectivamente
introducido en el mercado por el titular de la patente o con su consentimiento. Los adquirientes
legitimos y los adquirientes terceros posteriores —incluidos los competidores del titular de la
patente— tienen derecho a utilizar estos objetos para su fin previsto, a venderlos a terceros o a
ofrecérselos a terceros para cualesquiera de estos fines.®" A este respecto, la comunicacion
de Alemania explica que el uso previsto de estos objetos comercializados incluye el
mantenimiento y la restauracion de la usabilidad cuando, por desgaste, dafios u otros motivos
se produce una pérdida o deterioro total o parcial de la funcionalidad o el rendimiento del objeto
concreto. Por otro lado, el uso previsto no incluye ninguna de las medidas que den lugar a la
nueva fabricacion de un producto segun lo descrito en la patente.'%?

92. La comunicacion de Francia sefiala que la doctrina del agotamiento permite al comprador
de los productos que incorporen una invencion patentada revenderlos después de introducir
modificaciones que afecten a elementos que no estén incluidos en el alcance de la proteccién
conferida por la patente, sin el consentimiento del titular de los derechos.'® Dicho de otro
modo, los titulares de los derechos no pueden limitar la importacion u otros tipos de distribucion
de dichos productos modificados y no tienen derecho de participaciéon en las reventas sobre la
explotacion, importacion, reventa o utilizacion de sus invenciones en el Espacio Econémico
Europeo.'%

93. Por otro lado, la comunicacion de Espana explica que la expresion puesto en el comercio
que emplea la disposicion pertinente'%® debe interpretarse en el sentido mas amplio: un
producto se ha puesto en el comercio cuando se encuentra realmente a disposicién de un
tercero. Por este motivo, se considera que la utilizacion del objeto patentado para fines

100 \Véase, en la comunicacion presentada por Alemania con motivo de la trigésima cuarta sesion del SCP, la
referencia a la sentencia del Tribunal Federal de Justicia (BGH) de 24 de septiembre de 1979, ref. KZR 14/78,
GRUR 1980, 38 — Fullplastverfahren, en la que se expone lo siguiente: El agotamiento de los derechos de patente
no se produce cuando el titular de la patente introduce en el mercado un dispositivo que no esta protegido de por si,
sino que sirve para llevar a cabo un procedimiento que constituye la materia de una patente. Sin embargo, en el
caso del suministro de dicho dispositivo, generalmente puede asumirse que el contrato entre el proveedor y el
comprador incluye la concesién de una licencia para el uso apropiado del procedimiento protegido.

101 Sentencia del BGH, de 24 de octubre de 2017, ref.: X ZR 57/16, BGHZ 2016, 300 — Trommeleinheit. Véase la
comunicacion presentada por Alemania con motivo de la trigésima cuarta sesion del SCP.

102 pyeden consultarse explicaciones mas detalladas en los parrafos relativos a Alemania, en la seccion 5.C del
presente documento.

103 |a comunicacion se refiere a las deliberaciones sobre el agotamiento de los derechos de patente de Emmanuel
PY, 2021, PIBD 2021, 1162-11-3 (Tribunal de Apelacién de Paris, 16 de abril de 2021, N.° 16/16/16760).

1041 a comunicacion se refiere, entre otros, al asunto Centrafarm contra Winthrop (asunto N.° 16-74).

105 Articulo 61, apartado 2, de la Ley N.° 24/2015, de 24 de julio de 2015, de Patentes de Espafia (modificada por la
Ley N.° 6/2018, de 3 de julio de 2018).
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personales, no comerciales, no conlleva el agotamiento del derecho de patente. Por otra parte,
en los casos de licencias contractuales o licencias de pleno de derecho,'% la comercializacion
del producto esta cubierta por la disposicion sobre el agotamiento de los derechos. Si el
producto ha sido puesto en el comercio por un tercero que dispone de un derecho fundado en
una utilizacion anterior,'"” se produce el agotamiento del derecho de patente y el titular de la
patente ya no podria ejercer sus derechos exclusivos respecto del producto patentado. Por
ultimo, no se produce agotamiento de los derechos si el titular de la patente tiene motivos
legitimos para oponerse a la comercializacion ulterior del producto, por ejemplo, si los
productos han podido ser manipulados o alterados.

Recuadro 1. Aplicaciéon de la doctrina del agotamiento por los tribunales espanoles
i) Juzgado de lo Mercantil de Valencia (Sentencia N.° 72/2018, de 5 de abril de 2018)7%

En el presente litigio D. [X] e HYGRO INTERNATIONAL PTY LTD alegan que la
empresa demandada CULTIVO MANUEL Y RAFA 3000, S.L.U, ha cometido
actos de infraccion de las patentes titularidad de D. [X] al fabricar y/o importar,
ofrecer, publicitar, distribuir y comercializar, sin su consentimiento, productos
protegidos por dos patentes que son de su titularidad.

La parte demandada en su contestacion a la demanda sefialaba que se habia
producido el agotamiento de los derechos conferidos por las patentes
titularidad del demandante, ya que los productos presuntamente infractores
habian sido en un primer momento adquiridos por la demandada licitamente e
introducidos en el comercio con el consentimiento del titular. La demandada
adquirio los productos a traveés de tres distribuidores diferentes: dos de ellos
oficiales, tal y como reconoce la parte demandante, y otro no oficial como
queda acreditado por los demandantes.

Teniendo en cuenta los hechos anteriores el juez [...] considera que, en relacion
con los productos adquiridos por la demandada de los distribuidores oficiales,
si existe agotamiento del derecho, ya que, al haberse adquirido de un
distribuidor oficial, entiende que se trata de una adquisicion licita y con
consentimiento del titular. En cambio, en lo que concierne a los productos
adquiridos de un distribuidor que no es oficial, el juez determina que no ha
existido agotamiento del derecho por no haber presentado pruebas de que se
traté de una adquisicion licita o por el cauce oficial, y, por tanto, consentida, y
ademas no se trata de un distribuidor oficial.

ii) Juzgado de lo Mercantil de Madrid, Sentencia N.° 903/07, de 20 de diciembre de
2007'%°

106 E| articulo 87 de la Ley de Patentes, ibid., define una licencia de pleno derecho como la que resulta de un
ofrecimiento publico de licencias contractuales no exclusivas, realizado por el titular de la patente, de acuerdo con
lo previsto en dicha ley.

107 De conformidad con el articulo 63, apartado 1, de la Ley de Patentes, Derechos derivados de la utilizacion
anterior, el titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha
de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en Espafia lo que resulte constituir el objeto de la misma,

o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotacion en

la misma forma en que la venian realizando hasta entonces o para la que habian hecho los preparativos y en la
medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Los derechos de explotacion solo
son transmisibles juntamente con las empresas que los vengan ejerciendo.

108 Sentencia N.° 72/2018, de 5 de abril de 2018 (Fundamento de Derecho 7), Juzgado de lo Mercantil de Valencia,
ECLI: ES:JMV:2018:4924.

109 Sentencia N.° 903/07, de 20 de diciembre de 2007 (Fundamentos de Derecho 2 y 3), Juzgado de lo Mercantil de
Madrid, ECLI: ES:JMM:2007:808.
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La empresa demandante, Goizper, interpuso una demanda contra las empresas
Alcampo, S.A., Sabeko Banaket, S.A. y Euraspa, S.A. Euraspa, en la que
ejercitaba contra dichas entidades acciones de infraccion de patente y de
competencia desleal, por la importacion y comercializacion en Espana de
determinados pulverizadores, denominados Sulf Agro, que reproducian las
caracteristicas técnicas reivindicadas en la patente num. 9200041 y constituian
una imitacién confusoria de los pulverizadores fabricados y comercializados
por la demandante.

Las demandadas como defensa alegaron la existencia del agotamiento de los
derechos de la patente en cuestion, senalando que la demandante habia puesto
en el mercado el producto protegido.

El Juez llega a la conclusién de que para que se produzca el agotamiento de los
derechos deben darse dos condiciones: que los productos protegidos se hayan
comercializado en un pais del Espacio Econémico Europeo y que se haya realizado
con consentimiento del titular de la patente.

En este supuesto, los productos importados habian sido fabricados en China y no en
un estado del EEE. [...] Haciendo referencia a la jurisprudencia del TJUE el juez
dictaminé que no se produjo el agotamiento de los derechos de patente ya que como
ha senalado el TJUE el agotamiento de los derechos necesariamente tiene que ser
comunitario [...]. A mayor abundamiento, sefala que aun considerando que se
cumpliera el requisito territorial seguiria faltando el consentimiento del titular o de un
tercero con su consentimiento, por lo que se llegaria a la misma conclusién, la no
existencia del agotamiento de los derechos.

94. Una vez concluido el periodo de ejecucion el 31 de diciembre de 2020, el Reino Unido
dejo de formar parte de la Union Europea y del Espacio Econdémico Europeo vy, por lo tanto, los
derechos relativos a los productos introducidos en el mercado del Reino Unido dejaron de
considerarse agotados en virtud de la legislacion de la Union Europea. No obstante, si bien el
Reino Unido ya no forma parte del Espacio Econémico Europeo, sigue aplicando de forma
unilateral el régimen de agotamiento regional de la Pl del Espacio Econdmico Europeo, es
decir, los derechos sobre los productos puestos en el mercado en el EEE se consideran
agotados en el Reino Unido. En virtud de este denominado régimen de agotamiento “UK+”
actualmente en vigor, los titulares de derechos del Reino Unido no pueden evitar el flujo de
mercancias hacia el Reino Unido procedentes del EEE. %"

95. En San Vicente y las Granadinas, la Ley de Patentes prevé un agotamiento regional de
los derechos. En particular, la disposicion establece que los derechos conferidos por una
patente no se extenderan a actos respecto de articulos que hayan sido puestos en el mercado
en la Comunidad del Caribe por el titular de la patente o con su consentimiento.?

10 | a aplicacion unilateral del régimen regional del Espacio Econémico Europeo (UK+) se deriva de instrumentos
normativos del Reino Unido, el Reglamento sobre la Propiedad Intelectual (Agotamiento de los Derechos) (Salida de
la UE), de 2019 [modificado por el Reglamento sobre la Propiedad Intelectual (Modificacion, etc.) (Salida de la UE),
de 2020]. Estos instrumentos normativos se aplicaron a raiz del Acuerdo de Retirada de la Unién Europea.

11 Actualmente, el Reino Unido esta considerando su futuro régimen de agotamiento, analizando cémo deberia
funcionar el principio del agotamiento para el Reino Unido en su calidad de nacién soberana e independiente. El
Gobierno del Reino Unido celebré una consulta durante el verano de 2021 destinada a recabar opiniones acerca de
cémo deberia ser su futuro régimen de agotamiento de los derechos de PI. A fecha de abril de 2022, el Reino Unido
en el régimen actual y espera tomar una decision sobre su futuro régimen de agotamiento a lo largo de 2022 (véase
la comunicacion presentada por el Reino Unido con motivo de la trigésima cuarta sesién del SCP).

112 Articulo 28 de la Ley de Patentes (Ley N.° 39 de 2004) de San Vicente y las Granadinas.
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Carga de la prueba

96. El agotamiento constituye una excepcion a los derechos exclusivos del titular de una
patente. En principio, la carga de la prueba de las condiciones previas recae sobre la parte que
se ampara en el agotamiento.'®

4. Politicas de agotamiento mixto

97. En varias legislaciones nacionales se aplica, en principio, un régimen de agotamiento
concreto; sin embargo, se aplican otros regimenes de agotamiento a determinados productos o
en circunstancias concretas. En el cuadro 4 se enumeran los paises que aplican politicas de
agotamiento mixto en relacion con las patentes.

Cuadro 4: Paises que prevén un régimen de agotamiento mixto

En principio, agotamiento nacional; | Andorra, Federacion de Rusia, 6
puede aplicarse el agotamiento Filipinas, Indonesia, Oman, Rwanda
internacional en determinados

casos

En principio, agotamiento regional; | Suiza 1

pueden aplicarse el agotamiento
nacional o el internacional en
determinados casos

En principio, agotamiento Singapur 1
internacional; puede aplicarse
el agotamiento nacional en
determinados casos

Normas de agotamiento distintas con respecto a determinados productos

98. En Filipinas, aunque se aplica el régimen de agotamiento nacional con respecto a las
patentes, para los productos farmacéuticos y medicamentos se aplica el régimen de
agotamiento internacional. La seccion 72.1 del Cadigo de Propiedad Intelectual''* establece
que el titular de la patente no tiene ningun derecho a impedir a terceros utilizar un producto
patentado que haya sido introducido en el mercado en Filipinas por el propietario del producto,
0 con su consentimiento expreso, en la medida en que dicho uso se lleve a cabo después de
que el producto haya sido introducido en dicho mercado: Siempre que, en relacién con los
productos farmacéuticos y medicamentos, la limitacion a los derechos de patente se aplique
después de que un producto farmacéutico o medicamento haya sido introducido en Filipinas u
otro lugar del mundo por el titular de la patente o por cualquier otra parte autorizada a utilizar la
invencion, y siempre que el derecho de importar los productos farmacéuticos y los
medicamentos contemplados en esta seccion estén a disposicion de cualquier organismo
gubernamental o cualquier tercero. En una decision de 2009 en el asunto Roma Drug c.
GlaxoSmithKline, el Tribunal Supremo de Filipinas admitié la legalidad de la importacién
paralela de productos farmacéuticos.'"®

113 Véase la comunicacion presentada por Alemania con motivo de la trigésima cuarta sesion del SCP.

114 Seccién 72.1 del Codigo de Propiedad Intelectual de Filipinas (Ley de la Republica N.° 8.293) (edicion de 2015).
115 Roma Drug vs. GlaxoSmithKline G.R. N.° 149.907, 16 de abril de 2009. Puede consultarse un resumen del
asunto en el recuadro 2.
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99. En lalegislacion de Indonesia existe una disposicion especifica que establece que la
importacion de un producto farmacéutico protegido por una patente no puede ser objeto de
demandas penales ni civiles, siempre que el producto farmacéutico en cuestién haya sido
comercializado legalmente fuera del pais e importado de conformidad con lo dispuesto en la
legislacion.'® Sin embargo, parece existir un vacio legal en lo que respecta a la politica de
agotamiento en relacién con productos de otros sectores.

Recuadro 2. Roma Drug contra GlaxoSmithKline, Filipinas (2009)

La empresa peticionaria, Roma Drug, fue una de las seis farmacias locales de Pampanga
en las que un equipo mixto de inspectores de la Oficina Nacional de Investigacion y la
Oficina de Alimentos y Medicamentos realizé inspecciones, durante las que se
encontraron e incautaron diversos medicamentos, a peticion de Glaxo SmithKline, un
distribuidor local de los medicamentos incautados en dichas farmacias, debidamente
registrado y autorizado. La Oficina Nacional de Investigacion procedié a presentar una
denuncia contra la peticionaria por incumplimiento del articulo 4 de la Ley de la
Republica N.° 8.203, también denominada Ley Especial sobre Productos Farmacéuticos
Falsificados, ante la Fiscalia Provincial de San Fernando (Pampanga). Dicha ley prohibe
la venta de productos farmacéuticos falsificados, entre los que se incluye un producto
farmacéutico importado no registrado. El término “no registrado” se refiere a la omisién
del registro de la marca de un producto farmacéutico en la Oficina de Patentes, Marcas y
Transferencia de Tecnologia en nombre de una persona fisica o juridica. Los productos
farmacéuticos incautados son idénticos a sus homélogos registrados en Filipinas en lo
que respecta al contenido. No se denuncié que los productos estuvieran adulterados en
modo alguno, ni tan siquiera mal etiquetados. Se los clasific6 como falsificados
Unicamente porque no se habian comprado al titular de la patente o la marca de los
productos farmacéuticos registrado en Filipinas, sino que se habian importado del
extranjero.

La empresa peticionaria, Roma Drug, impugné la constitucionalidad de la Ley Especial
sobre Productos Farmacéuticos Falsificados durante la investigacion preliminar, pero
los fiscales provinciales dictaron una resolucion en la que recomendaban que se
acusara a Rodriguez, el propietario de Roma Drug, de incumplimiento del articulo 4 de
dicha ley.

Como consecuencia de ello, Roma Drug presenté un recurso de prohibicién ante el
Tribunal Supremo en el que solicitaba que RTC-Guagua Pampanga y la Fiscalia
Provincial desistieran de proseguir con la acusacion contra Rodriguez y que los
articulos 3, letra b), apartados 3, 4 y 5 de Ley Especial sobre Productos Farmacéuticos
Falsificados se declararan inconstitucionales.

En respuesta a la pregunta de si la alegacion de Roma Drug era correcta, el Tribunal
Supremo se refirié al articulo 7 de la Ley N.° 9.502 de la Republica, que modificaba el
articulo 72 del Cédigo de Pl en el sentido de que la ley otorga inequivocamente a
terceros el derecho a importar productos farmacéuticos o medicamentos cuya patente
haya sido registrada en Filipinas por el propietario del producto.

En respuesta a la pregunta de si la Ley N.° 9.502 de la Republica deroga implicitamente
las disposiciones de la Ley Especial sobre Productos Farmacéuticos Falsificados en
virtud de las cuales se presentan cargos contra el cliente, el Tribunal sostuvo lo
siguiente:

16 Articulo 167, letra a), de la Ley de la Republica de Indonesia niimero 13 de 2016 sobre Patentes.
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Quizas la Ley N.° 9.502 de la Republica no deroga expresamente ninguna
disposicion de la Ley Especial sobre Productos Farmacéuticos Falsificados. Sin
embargo, esta claro que la clasificacion que se hace en dicha ley de los productos
farmacéuticos importados no registrados como productos farmacéuticos
falsificados, y de las correspondientes sanciones penales, entra en un conflicto de
imposicion irreconciliable con la Ley N.° 9.502 de la Republica debido a que esta
otorga indudablemente a terceras personas particulares el derecho incondicional a
importar o utilizar de otro modo dichos productos farmacéuticos. Cuando una ley de
fecha posterior, como la Ley N.° 9.502, revela claramente la intencioén, por parte del
poder legislativo, de derogar una ley anterior sobre la materia, esa intenciéon debe
hacerse efectiva.

El Tribunal Supremo despenalizé de facto la importacion paralela particular de productos
farmacéuticos. En sus deliberaciones, el Tribunal Supremo senalé que de haber
procedido a abordar directamente la constitucionalidad de las disposiciones
cuestionadas de la Ley Especial sobre Productos Farmacéuticos Falsificados resulta
evidente que habria puesto en duda cuando menos la validez de las disposiciones. Para
ser una ley destinada a ayudar a salvar vidas, la Ley Especial sobre Productos
Farmacéuticos Falsificados ha demostrado ser un instrumento legislativo despiadado y
desalmado, declaro el Tribunal.

Y anadio:

Acaso menos perentoriamente, pero también dentro del margen de los comportamientos
amparados por la Constitucion, priva a la ciudadania filipina de la posibilidad de recurrir
a un régimen menos oneroso para su atencion sanitaria al negarles un medio razonable
y seguro de adquirir medicamentos por un precio mas reducido.

100. En Singapur también se aplica un planteamiento hibrido en virtud del cual, por norma
general, se aplica el agotamiento internacional a los derechos de patente;''” sin embargo, la
legislacién no permite la importacién de un producto farmacéutico patentado si: i) el producto
no ha sido vendido o distribuido previamente en Singapur por el titular de la patente o su
licenciatario; '8 ii) la importacion del producto por parte del importador provocaria la distribucion
del producto contraviniendo lo dispuesto en un contrato entre el titular de la patente o cualquier
otra persona a quien el titular de la patente haya otorgado una licencia para distribuir el
producto fuera de Singapur; iii) el importador tenga conocimiento real o inferido de los asuntos
referidos en el parrafo ii).""®

101. Las recientes modificaciones del reglamento sobre la cuestion del agotamiento en la
Federacion de Rusia dieron lugar a un cambio en la politica, que paso del agotamiento nacional
a un régimen de agotamiento de tipo mixto. Mas concretamente, el 22 de marzo de 2022, el
Gobierno de la Federacion de Rusia dicté un decreto que permitia al Gobierno establecer un
listado de productos respecto de los cuales no se aplicarian las disposiciones contenidas, entre
otros, en el articulo 1.359, apartado 6, de la parte IV del Cédigo Civil de la Federacién de

"7 Articulo 66, apartado 2, letra g), de la Ley de Patentes de Singapur (Capitulo 221) (Edicion revisada de 2005,
modificada por la Ley de Reforma de la Corte Suprema de Justicia de 2019).

118 Articulo 66, apartado 3, letra a), Ibid.

19 Articulo 66, apartado 3, letras b) y (c), /bid.
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Rusia.'?%12! Esa lista se establecio el 19 de abril de 2022 en virtud de la Ley N.° 1.532."%2 En
ella se incluye una amplia variedad de productos, como cosméticos y perfumes, productos
quimicos, prendas de vestir, calzado, automdviles, hardware de computadoras y equipos de
telecomunicaciones, electrodomésticos, mobiliario y juguetes. De acuerdo con la citada ley, el
articulo 1.359, apartado 6, de la parte IV del Cédigo Civil no sera aplicable a los productos
enumerados en dicha lista, siempre que estos hayan sido puestos en circulacion licitamente
por los titulares de los derechos de Pl en otros paises.'? El 21 de junio de 2022 se
complementaron las enmiendas anteriormente mencionadas mediante la ley que establece que
el uso, entre otros aspectos, de los resultados de la actividad intelectual manifestados en
productos (grupos de productos), cuya lista se recoge en la ley antes citada, no constituye una
infraccion. ' Por consiguiente, atendiendo a estas modificaciones, cabria deducir que, en lo
que respecta a los productos que figuran en la lista, en la Federacién de Rusia se aplica el
agotamiento internacional, mientras que, en lo que respecta a otros productos que no figuran
en la lista, se sigue aplicando el agotamiento nacional.

102. Suiza también aplica normas hibridas con respecto al agotamiento de los derechos de
patente. En principio, los productos introducidos en Suiza o en el Espacio Econémico Europeo
por parte del titular de una patente o con su consentimiento pueden ser importados, utilizados y
revendidos en Suiza (agotamiento regional).'? Sin embargo, si el producto protegido por una
patente fue introducido en el mercado en un pais no perteneciente al Espacio Econémico
Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento y si la proteccion por patente
correspondiente a las caracteristicas funcionales de los productos solo tiene una importancia
secundaria, los productos pueden ser importados en el mercado suizo (agotamiento
internacional).’?® Ademas, si el precio de los productos protegidos por patente en Suiza o en el
pais en el que se introduzcan en el mercado ha sido fijado por el Estado, como en el caso de
los medicamentos, los productos solamente pueden introducirse en Suiza con el
consentimiento del titular de la patente (agotamiento nacional).'?” Por otra parte, los métodos

120 E| decreto puede consultarse en el siguiente sitio web:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003.

121 E| texto del articulo 1.359, apartado 6, dispone lo siguiente: Los actos que se citan a continuacién no se
consideran una infraccion del derecho exclusivo respecto de una invencion, modelo de utilidad o dibujo o modelo
industrial: [...] 6) la importacién en el territorio de la Federaciéon de Rusia, la aplicacién, oferta para la venta, la venta,
otro tipo de introduccién en transacciones reguladas por el Derecho civil o el almacenamiento con dichos fines de un
producto en el que se utilice la invencién o el modelo de utilidad o se utilice un articulo en el que se emplee el dibujo
o0 modelo industrial, si el producto o articulo ha sido introducido previamente en transacciones reguladas por el
Derecho civil en el territorio de la Federacién de Rusia por el titular de la patente o de otra persona con la
autorizacion del titular de la patente, o sin dicha autorizacién, pero a condicién de que la introduccién en
transacciones reguladas por el Derecho civil se llevara a cabo legitimamente en los supuestos recogidos en el
presente Codigo.

122 a Ley N.° 1.532 puede consultarse en el apéndice del presente documento.

128 Cabe sefialar una particularidad relacionada con dicha ley: esta no limita los derechos de Pl con respecto a la
importacién paralela, sino que excluye la aplicaciéon del agotamiento de los derechos. Aplicado al pie de la letra, esto
supondria que los titulares de derechos de Pl gozan de mayor proteccion, que no de menor, frente a las
importaciones paralelas. Sin embargo, se entiende que la intencidn de la ley era introducir el agotamiento
internacional de los derechos con respecto a los productos enumerados en la lista.

124 E] texto de la ley aprobada puede consultarse en: https://sozd.duma.gov.ru/bill/127049-8. Las disposiciones
aclaran asimismo que el uso de los medios de individualizacién con los que se marquen los productos tampoco
constituird una infraccion.

125 Articulo 9a.1 de la Ley Federal, de 25 de junio de 1954, sobre las Patentes de Invencion de Suiza.

126 Se presupone una importancia secundaria a menos que el titular de la patente aporte pruebas prima facie que
demuestren lo contrario. Véase el articulo 9a.4 de la Ley Federal, de 25 de junio de 1954, sobre las Patentes de
Invencion.

127 Articulo 9a.5, Ibid. Véase también una respuesta de Suiza al cuestionario.
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patentados de produccion agricola y los bienes de capital agricola, como tractores y
maquinaria, pueden importarse en Suiza desde otros paises (agotamiento internacional). 28129

Normas de agotamiento distintas en circunstancias concretas

103. En algunos paises, las normas relativas al agotamiento dependen de las circunstancias
concretas. Asi, por ejemplo, la disposicién general sobre el agotamiento recogida en la
legislacién de Oman ilustra que el régimen aplicado en dicho pais es el agotamiento
nacional.” No obstante, el ministro tiene, de oficio o a peticién de cualquier parte interesada,
la facultad de declarar agotados los derechos de patente y, por consiguiente, de autorizar a
terceros a importar el producto patentado de otro territorio si dicho producto: no esta disponible
en Oman o esta disponible en Oman con normas de calidad excesivamente bajas o en una
cantidad que no es suficiente para responder a la demanda local o a precios que el ministro
considere abusivos o por cualquier otra razén de interés publico, como pueden ser las practicas
contrarias a la libre competencia. Esta disposicion esta supeditada a las condiciones
siguientes: i) que el producto haya sido introducido en los circuitos comerciales en el territorio
desde el que sera importado por el titular de la patente o con su consentimiento; ii) que exista
una patente que reivindique el producto o su procedimiento de fabricacion vigente en el
territorio desde el que sera importado el producto y cuyo titular sea también titular de la patente
en Oman o una persona sometida a su autoridad.'' El ministro, ya sea de oficio o a peticién
del titular de la patente, cancelara la autorizacion si el importador no cumple la finalidad que
justificaba la decision del ministro. Por otra parte, si dejan de darse las condiciones por las que
el ministro decidié considerar agotados los derechos, este puede cancelar la autorizacion a
condicion de que se tengan en cuenta los intereses legitimos del importador.'32

104. La Ley de Pl de Rwanda contiene una disposicion en virtud de la cual se aplica, en
principio, un agotamiento nacional a las patentes, pero se faculta al ministro a autorizar a otros
a importar el producto patentado de otro territorio en las mismas circunstancias que las
descritas anteriormente sobre Oman. '3

105. Sin embargo, en Andorra, los derechos que confiere una patente no se extienden a actos
respecto de un producto protegido después de que dicho producto haya sido introducido en el
mercado por el titular de la patente o con su consentimiento expreso, en el Principado de
Andorra o en cualquier otro territorio especificado mediante acuerdos del Gobierno en virtud de
criterios de reciprocidad.’*

5. Politicas de agotamiento inciertas

106. En algunos paises, el tipo de agotamiento resulta incierto debido a que la disposicion
legal pertinente no especifica el lugar en el que se activaria la norma relativa al agotamiento y

128 E| articulo 27b de la Ley Federal de Agricultura (910.1) establece lo siguiente: ’ Si el titular de una patente ha
puesto medios de ayuda a la produccién o bienes de capital agricola en circulacién en Suiza o en el extranjero o ha
dado su consentimiento para su puesta en circulacion, dichos medios de ayuda o bienes pueden ser importados,
vendidos y utilizados a titulo comercial.? Los bienes de capital agricola son bienes de inversion destinados
fundamentalmente a su utilizacién en la agricultura, como tractores, maquinaria, herramientas e instalaciones y sus
componentes.

129 Por ultimo, el articulo 9a.3 de la Ley Federal sobre las Patentes recoge una disposicion especifica en materia de
agotamiento que se aplica a la propagacion de material biolégico para uso de los agricultores y con fines agricolas.
Véase el articulo 9a.3 de la Ley Federal sobre las Patentes.

130 Articulo 11, apartado 4, letra A), de la Ley de Derechos de Propiedad Industrial de Oman (promulgada por el Real
Decreto N.° 67/2008).

131 Articulo 11, apartado 5, /bid.

132 Articulo 11, apartado 6, /bid.

133 Articulo 40 de la Ley N.° 31/2009 de 26 de noviembre de 2009 sobre la Proteccion de la Propiedad Intelectual de
Rwanda.

134 Articulo 33, apartado 1, letra a), de la Ley 26/2014, de 30 de octubre de 2014, de Patentes de Andorra.
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todavia no ha habido una interpretacion a ese respecto en ningun tribunal.’® Por ejemplo, la
Ley de Pl de Sri Lanka establece en su articulo 86, apartado 1, inciso iv), que los derechos del
titular no se extenderan a actos respecto de articulos que hayan sido puestos en el mercado
por el titular de la patente o por un fabricante en virtud de una licencia sin especificar si se trata
del mercado nacional o de cualquier mercado.'® De manera analoga, la disposicion pertinente
de la legislacion de Uzbekistan establece que el uso de medios que consistan en objetos de
propiedad industrial protegidos por patentes, si estos medios se ponen legalmente en
circulacién civil, no se considera una infraccion de derechos. Sin embargo, no se ofrece
ninguna explicacion detallada del concepto de circulacion civil. ™"

107. De forma similar, en Sudafrica, si bien la Ley de Patentes'®® reconoce en su articulo 45,
apartado 2, la doctrina del agotamiento de derechos, se mantiene la incertidumbre con
respecto a si su aplicacion es nacional o internacional.™® La disposicidn establece, en términos
generales, que [lJa venta de un articulo patentado por el titular de la patente o en nombre de
este ultimo o por su licenciatario, con sujecion a otros derechos que confiera la patente,
concedera al comprador el derecho a utilizar, ofrecer en venta, o ceder dicho articulo. La Ley
de Medicamentos y Sustancias Afines de Sudafrica es otro instrumento juridico pertinente, ya
que autoriza al ministro a fijar las condiciones para el suministro de medicamentos mas
asequibles en determinadas circunstancias con el fin de proteger la salud de la ciudadaniay,
en particular, sin perjuicio de cualquier disposicion en contrario que figure en la Ley de
Patentes [...], determina que los derechos relacionados con cualquier medicamento cubierto
por una patente concedida en la Republica no se extenderan a actos respecto de dicho
medicamento que haya sido puesto en el mercado por el propietario del medicamento o con su
consentimiento expreso.'° En ausencia de directrices fidedignas, esta disposicion tampoco
esclarece la limitacion geografica del término “mercado” ni, por consiguiente, si puede
procederse validamente a la importacion paralela de medicamentos.'#!:142

108. En la Republica de Corea, el Tribunal Supremo, en una decision de 31 de enero

de 2019, reconocid el principio de agotamiento al declarar que si el titular de la patente de
una invencion de un producto o un licenciatario [...] que recibe una licencia para explotar la
patente ha transferido legitimamente un producto patentado que ha sido introducido en Corea,

135 Estos paises son: Argelia, Malasia, Mongolia, Panama, Sri Lanka, Sudafrica, Ucrania, Uganda y Uzbekistan.

136 \Véase también la respuesta de Sri Lanka al cuestionario en la que declara que la norma relativa al agotamiento
resulta incierta en dicho pais.

137 Articulo 12 de la Ley de la Republica de Uzbekistan N.° 1.062-XIl, de 6 de mayo de 1994, sobre invenciones,
modelos de utilidad y dibujos y modelos industriales (modificada por la Ley de la Republica de Uzbekistdn N.°© ZRU-
446, de 14 de septiembre de 2017).

138 Articulo 4.569A, apartado 21, de la Ley de Patentes de 1978 (Ley N.° 57 de 1978, modificada hasta la Ley de
Modificacién de Patentes de 2002). Véase también el articulo 18, apartado 2, parrafo 1, de la Ley de 25 de junio

de 1993 sobre Patentes de Mongolia.

139 Véase la comunicacion presentada por Sudafrica con motivo de la vigesimoséptima sesion del SCP en:
https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_27/comments_received.html.

140 Articulo 15C de la Ley de Medicamentos y Sustancias Afines de 1965 (Ley N.° 101 de 1965, en su version
modificada).

141 En este sentido, la Politica de Pl de Sudafrica concluye que una interpretacion restrictiva del articulo 45,
apartado 2, de la Ley de Patentes podria plantear problemas con respecto a la importacién paralela que se pretenda
realizar. Por lo tanto, la politica sefiala la necesidad de aclarar en la Ley de Patentes que la importacion paralela de
medicamentos del modo que se establece en la Ley de Medicamentos no constituye una infraccion de la legislacion
anterior. El Gabinete, que es el maximo 6rgano de toma de decisiones del Gobierno, aprobé la politica en 2018 y,
segun fuentes oficiales, se esta trabajando en su aplicacion. El texto de la politica puede consultarse en:
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201808/ippolicy2018-phasei.pdf.

142 Algunos académicos argumentan que, en los casos en que la ley no es clara con respecto al término “mercado”,
dada la territorialidad de las patentes, cabria interpretar que se limita a los mercados nacionales. Véase, por
ejemplo, C.M. Correa y J.l. Correa (2016), nota 72; véase también Calboli, |. (2022), «Intellectual Property
Exhaustion and Parallel Imports of Pharmaceuticals: A Comparative and Critical Review». En: Correa, C.M., Hilty,
R.M. (eds.) Access to Medicines and Vaccines. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83114-1_2.

143 Decision N.° 2017Da289903 del Tribunal Supremo, de 31 de enero de 2019.
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ya se ha cumplido el propésito del derecho de patente sobre el producto transferido y, por
ende, se ha agotado. Por lo tanto, un derecho de patente no afecta a actos como el uso o
transferencia de un producto por parte del adquiriente o de una persona autorizada [...]."** Sin
embargo, al no existir ningun precedente del Tribunal Supremo, no esta claro si la importacién
paralela seria admisible en la Republica de Corea.

109. En algunos otros paises y en un territorio, la posicion con respecto al agotamiento es
incierta porque, ya de entrada, las legislaciones de patentes correspondientes no parecen
contemplar una excepcién de esa indole relativa a los derechos exclusivos.'®

5.B Agotamiento con reserva de derechos

110. En algunos paises, la cuestion del agotamiento no se contempla de forma expresa en la
legislacién, sino que se establece mediante la jurisprudencia. Tal es el caso, en particular, de
Australia, el Canada, Nueva Zelandia, el Japon, la Republica de Corea y los Estados Unidos de
América. Ademas, en estos paises las resoluciones judiciales establecen los limites de lo que
pueden hacer los adquirientes legitimos de un producto comercializado sin infringir los
derechos de patente, en particular si la importacion paralela constituye una infraccion de la
patente. En general, en estos paises, el efecto de la venta licita de los productos patentados es
que la titularidad de dicho producto se transfiere al comprador que, en principio, tiene derecho
a proceder con el producto como estime mas conveniente sin temor a infringir la patente, bien
como consecuencia de la aplicacion de la doctrina de la licencia implicita o del principio de
agotamiento.*® Sin embargo, dicha titularidad puede estar supeditada a restricciones y
condiciones impuestas por el titular de la patente al posterior comprador respecto del uso de un
producto patentado después de su venta.' Los tribunales de algunos paises se han centrado
recientemente, entre otros aspectos, en si las restricciones contractuales expresadas como
tales impuestas por el titular de la patente a los productos deben hacerse valer mediante una
demanda por infraccion de la patente o si es un asunto del Derecho contractual.®

144 \Véase la comunicacion presentada por la Republica de Corea con motivo de la trigésima cuarta sesién del SCP
en la que también se sefiala que este principio se aplica asimismo en el caso de que un producto haya sido
fabricado en Corea mediante el procedimiento patentado.

145 VVéanse, por ejemplo, las legislaciones sobre patentes de Angola, Azerbaiyan, Egipto y la Republica Democratica
Popular Lao. Véase también la respuesta de Hong Kong (China) al cuestionario.

146 |a doctrina de la licencia implicita se refiere a la idea de que con la compra de un articulo patentado, no sujeta a
condiciones, se concede una licencia implicita al comprador para proceder con el articulo sin restricciones. Si bien la
doctrina de la licencia implicita y el agotamiento tienen el mismo efecto, los principios subyacentes parecen ser
diferentes: i) la concesién de licencias se basa en el Derecho contractual, mientras que la doctrina del agotamiento
se basa en la legislacion de Pl; ii) en el modelo de las licencias, el titular de la patente conserva todos los derechos
exclusivos durante el plazo de proteccion de la patente (es decir, los derechos no desaparecen ni se agotan con la
venta legitima), mientras que cuando se produce el agotamiento no queda ningun derecho de patente al que
acogerse. Véase, por ejemplo, United Wire Ltd c. Screen Repair Services Ltd [2000] UKHL 42. Véase también Olena
Ivus, Patent Exhaustion in the United States and Canada, CIGI Papers N.° 159, enero de 2018.

147 En algunos paises, la clausula mediante la que se permite al titular de la patente imponer restricciones
contractuales sobre el producto se deriva de las disposiciones de los acuerdos de libre comercio en los que son
parte. Por ejemplo, el acuerdo de libre comercio entre Australia y los Estados Unidos (articulo 17, apartado 9, parrafo
4) establece que [c]ada Parte dispondra que el derecho exclusivo del titular de una patente de impedir la importacién
de un producto patentado, o un producto que resulte de un procedimiento patentado, sin el consentimiento del titular
de la patente no estara limitado por la venta o la distribucién de dicho producto fuera de su territorio, al menos
cuando el titular de la patente haya impuesto restricciones a la importacion mediante contrato u otros medios.
Analogamente, el articulo 15, apartado 9, parrafo 4 del acuerdo de libre comercio entre Marruecos y los Estados
Unidos dice asi: [c]ada Parte dispondra que el derecho exclusivo del titular de la patente de impedir la importacion
de un producto patentado, o de un producto que resulte de un procedimiento patentado, sin el consentimiento del
titular de la patente no estara limitado por la venta o la distribucién de dicho producto fuera de su territorio. La nota
de pie de pagina que acompafia a esta disposicion establece que [uJna Parte puede limitar la aplicacion de este
parrafo a casos en los que el titular de la patente haya impuesto restricciones a la importacion mediante contrato u
otros medios.

148 Cabe sefialar que, de acuerdo con el cuestionario realizado en el SCP, en la mayoria de los paises restantes (de
tradicién juridica romanista, principalmente), no se permite al titular de una patente introducir restricciones a la
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Canada

111. En el Canada, donde los tribunales no emplean el término “agotamiento de la patente”, el
tratamiento del agotamiento de la patente es basicamente equivalente al del agotamiento
nacional, si bien permite la reserva expresa de derechos. En general, el Canada aplica una
doctrina de licencia implicita segun la cual, cuando el titular de una patente vende un articulo
patentado (o un articulo creado mediante la utilizacion de un procedimiento patentado), el
comprador adquiere una licencia para utilizar y vender dicho articulo y todos los compradores
posteriores reciben la misma licencia.'*® En Eli Lilly and Co ¢. Novopharm Ltd. (1998)'%° el
Tribunal Supremo del Canada determind que si el titular de la patente vende el producto
patentado, cede la titularidad de ese producto al comprador, a menos que esos derechos estén
expresamente reservados por contrato y se hayan puesto en conocimiento del comprador. '’
En el supuesto de que un comprador incumpliera esas restricciones expresas, incurriria en
infraccién de la patente y el titular de la patente podria ampararse en los recursos previstos en
el Derecho de patentes. 2

Recuadro 3. Eli Lilly and Co contra Novopharm Ltd. (1998)

En este asunto, el Tribunal Supremo del Canada apel6 a fundamentos de politicas
publicas para limitar los derechos de patente. El juez lacobucci, ponente del Tribunal,
cité con aprobacion los siguientes pasajes de la sentencia del Tribunal Federal de
Apelacion en Eli Lilly and Co contra Apotex Inc. (1996):

Si el titular de la patente vende el articulo patentado que ha fabricado, cede la
titularidad de dicho articulo al comprador. Esto significa que, en adelante, deja de
tener derecho alguno respecto del articulo que ha pasado a pertenecer al
comprador, que, como nuevo propietario, goza del derecho exclusivo a poseerlo,
utilizarlo, disfrutarlo, destruirlo o enajenarlo. De ello se desprende que, al vender el
articulo patentado que ha fabricado, el titular de la patente renuncia implicitamente,
respecto de dicho articulo, al [...] derecho exclusivo que le conferia la patente a
utilizar y vender la invencion. Después de la venta, por tanto, el comprador puede
hacer lo que desee con el articulo patentado sin temor a infringir la patente de su
vendedor.?

El juez lacobucci agregé lo siguiente:

Salvo que se estipule lo contrario en la licencia para la venta de un articulo
patentado, el licenciatario puede por ende ceder a los compradores el derecho a
utilizar o revender el articulo sin temor a infringir la patente. Ademas, toda
limitacién impuesta a un licenciatario concebida para afectar a los derechos de
compradores posteriores debe expresarse de un modo claro e inequivoco; las
condiciones restrictivas impuestas por el titular de una patente a un comprador o

importacién u otro medio de distribucion del producto patentado, mediante un aviso expreso en el producto, que
pueda invalidar la doctrina adoptada en los respectivos paises en relacion con el agotamiento. Véanse las
respuestas a la pregunta 62 del cuestionario. No obstante, estas respuestas pueden estar obsoletas.

149 \Véase E.G. Signalisation de Montreal Inc. v. Services de Béton Universels Ltée (1992), 46 C.P.R. (3d) 199, en
208 (F.C.A.), que establece lo siguiente: Segun jurisprudencia reiterada, la persona que compra un articulo
patentado al titular de la patente adquiere, al mismo tiempo, el derecho de utilizar el articulo y el derecho de
venderlo, junto con el mismo derecho de utilizarlo, a otra persona. Este derecho se describe como licencia

desde 1871.

150 EJi Lilly & Co. v. Novopharm Ltd. [1998] 2 SCR 129.

151 Puede consultarse el razonamiento del Tribunal en Eli Lilly and Co ¢. Novopharm Ltd. en el recuadro. 3.

152 Olena Ivus, Patent Exhaustion in the United States and Canada, CIGI Papers N.° 159, enero de 2018.

153 2 SCR 129, parrafo 99, donde se cita con aprobacion al Juez Pratte en Eli Lilly and Co v. Apotex Inc. (1996) 66
CPR (3d) 329 (FCA) en 343.
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licenciatario no se transfieren con los productos a menos que se advierta de ellas
al comprador en el momento de la adquisicion [...]. Salvo que se establezcan
condiciones expresas en contrario, el comprador de un articulo sujeto a una
licencia tiene derecho a tratarlo como considere adecuado, en la medida en que
dicho tratamiento no infrinja los derechos conferidos por la patente.'

Estados Unidos de América

112. En los Estados Unidos, la formulacion de la doctrina del agotamiento y su ambito de
aplicacion también han ido evolucionando a través de la jurisprudencia. Aunque los tribunales
reconocen desde hace tiempo el principio de agotamiento, ' la importacion de un producto
patentado vendido fuera del pais no se consideraria una infraccion de los derechos hasta la
decision dictada por la Corte Suprema en 2017 en el asunto Impression Products, Inc. contra
Lexmark Int’l, Inc.”® En particular, la Corte sostuvo en este asunto que después de la venta de
un producto patentado, el titular de la patente agota todos sus derechos de patente respecto de
ese producto, independientemente de las restricciones que pretenda imponer, e incluso aunque
la venta se produjera fuera de los Estados Unidos. Estas restricciones podrian ser exigibles en
virtud del Derecho contractual, pero no mediante una demanda por infraccion de patente.

Recuadro 4. Impression Products, Inc. contra Lexmark Int’l, Inc. (2017)

Lexmark vendia cartuchos de téner, la materia de sus patentes, para impresoras laser,
en los Estados Unidos y en otros paises. Impression Products rellenaba los cartuchos
gastados para su reutilizacion y reventa. En un intento por hacer frente a esta
competencia, Lexmark ofrecié descuentos a los clientes que aceptasen utilizar el
cartucho solamente una vez y ceder el cartucho vacio unicamente a Lexmark. Colocé un
microchip en dichos cartuchos que impedia su reutilizacion. Sus competidores, incluido
Impression Products, desarrollaron métodos para contrarrestar el efecto de los
microchips. Lexmark interpuso una demanda por la infracciéon de su patente consistente
en el reacondicionamiento y la reventa de los cartuchos. Con respecto a los cartuchos
de téner que Lexmark habia vendido en el extranjero y que Impression Products importé
al pais, Lexmark alegé que nunca habia autorizado a nadie a importar dichos cartuchos,
por lo que Impression Products infringia sus derechos de patente con dicha importacion.

El asunto planteaba dos cuestiones: i) si cuando el titular de una patente que vende un
articulo con una restriccion expresa sobre el derecho del comprador de reutilizar o
revender el producto puede hacer valer esa restriccion mediante la interposicion de una
demanda por infraccion; ii) si el titular de una patente agota sus derechos de patente al
vender sus productos fuera de los Estados Unidos, donde no sea aplicable su Derecho
de patentes.

Los miembros de la Corte Suprema sostuvieron por mayoria que:
Lexmark habia agotado sus derechos de patente sobre los cartuchos en cuestion

en el momento en que los vendid. Las restricciones de un solo uso y no reventa
incluidas en los contratos de Lexmark con los clientes pueden resultar claras y

154 Ipid., en los parrafos 100 y 101.

155 VVéase, por ejemplo, Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873): cuando el titular de la patente o la persona que haya
adquirido sus derechos, venda una maquina o instrumento cuyo valor reside exclusivamente en su uso, recibe
retribucién por su uso y conserva el derecho a restringir dicho uso. Véase también Impression Products Inc. v.
Lexmark International Inc. 137 S. Ct. 1523 (2017): La Ley de Patentes otorga a los titulares de patentes el derecho
de impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta o vendan sufs] invenciénfes]. 35 U.S.C., parrafo
154.a). Durante mas de 160 afios, la doctrina sobre agotamiento de patentes ha impuesto un limite a ese derecho de
excluir.

56 Impression Products Inc. v. Lexmark International Inc. 137 S.Ct. 1523 (2017).
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exigibles en el Derecho contractual, pero no facultan a Lexmark a conservar los
derechos de patente de un articulo que ha decidido vender."”

C. J. Roberts explicé que la doctrina del agotamiento no es una presuncién que surge en
el momento de la venta, sino que impone un limite al alcance de los derechos
reconocidos por la ley. Reconociendo que el efecto de una patente es conceder al titular
un derecho para impedir que otros utilicen o vendan su producto, su seforia explico que
la doctrina del agotamiento considera que ese poder exclusivo desaparece cuando se
vende el producto. Su senoria reiteré lo que ya se habia manifestado en casos
anteriores: que cuando el titular de una patente decide vender un producto patentado,
este deja de estar dentro de los limites del monopolio. En lugar de ello, se convierte en
propiedad privada particular del comprador con todos los derechos y beneficios que
confiere dicha propiedad. Su seforia sostuvo que el titular de la patente es libre de fijar
el precio y negociar contratos con compradores, pero no puede, en virtud de su patente,
controlar la utilizacion o disposicion del producto después de que la propiedad pase

al comprador.

Con respecto al argumento de Lexmark de que todas las ventas realizadas en el
extranjero estan exentas del agotamiento de patentes, la Corte manifesto lo siguiente:

[...] El agotamiento se produce porque, en una venta, el titular de la patente decide
ceder el titulo de propiedad sobre un articulo a cambio de un pago. Permitir que los
derechos de patente permanezcan ligados al producto como un obstaculo mientras
este circula por el mercado violaria el principio contra las restricciones a la
enajenacion. El agotamiento no depende de si el titular de la patente recibe una
prima por vender en los Estados Unidos ni del tipo de derechos que esperan recibir
los compradores. Como resultado de ello, las restricciones y el lugar son
irrelevantes; lo que importa es la decision del titular de la patente de realizar

una venta.

Por consiguiente, la Corte concluyé que Lexmark no podia demandar a Impression
Products por infracciéon con respecto a estos cartuchos. Una venta autorizada fuera de
los Estados Unidos, al igual que una dentro de los Estados Unidos, agota todos los
derechos que confiere la Ley de Patentes.

Australia

113. En Australia, si bien la Ley de Patentes no aborda especificamente la cuestion, se aplica
la doctrina del agotamiento a los derechos de patente. El Alto Tribunal de Australia concluyo
recientemente en Calidad Pty Ltd contra Seiko Epson Corporation que la primera venta de un
producto patentado agota los derechos exclusivos del titular de la patente sobre dicho producto
y se considerd que ese planteamiento era preferible a la doctrina, de larga data, de la “licencia
implicita”."®® La venta de un articulo patentado en Australia produciria el agotamiento de los
derechos de patente del titular de la patente respecto del producto concreto vendido a menos
que el titular de la patente impusiera restricciones o condiciones al comprador por conducto de
un contrato sobre la utilizacién del producto patentado después de su venta. Estas restricciones
o condiciones serian exigibles a través del Derecho contractual o la equidad, y no del Derecho
de patentes.

114. Ese principio esta sujeto a la aclaracion de que la importacion del articulo patentado que
fue puesto en circulacion fuera de Australia por el titular australiano de la patente constituira

157 Impression Products Inc. v Lexmark International Inc., ibid., en 1531.
158 Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation [2020] HCA 41.
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una infraccion si, en el momento en que se puso el articulo en circulacion por primera vez, el
titular en cuestion hubiera establecido una disposicion expresa en el sentido de que dicho
articulo no se introdujera en Australia.'®

115. En ultima instancia, el Tribunal deliberé en este asunto sobre qué tipo de modificaciones
equivaldrian a la fabricacion de un producto nuevo, lo que supondria una infraccién de los
derechos de patente.

Recuadro 5. Calidad Pty Ltd contra Seiko Epson Corporation (2020)

El asunto concernia a la readaptacion del producto patentado para su posterior venta y a
la importacion de los productos readaptados en Australia para la venta.

Seiko Epson Corporation (Seiko) fabrica y vende cartuchos de impresora. Ninestar Image
(Malaysia) SDN BHD (Ninestar) readapté estos cartuchos, para lo que rellenaba
cartuchos usados que recogia de los consumidores y que posteriormente eran
importados y vendidos en Australia por Calidad Pty Ltd (Calidad).

En la vista celebrada en el Tribunal Federal, Seiko alegé que Calidad estaba infringiendo
sus derechos de patente. El Tribunal Federal sentencié en pleno que la licencia implicita
no era extensible a las modificaciones introducidas por Ninestar. Mas aun, las
modificaciones equivalian a la fabricacion de un producto nuevo patentado o a una
nueva version del original e infringian los derechos del titular de la patente. Calidad
recurrié ante el Alto Tribunal argumentando que en este tipo de asuntos cabria aplicar la
doctrina del agotamiento.

Se plantearon dos cuestiones ante el Alto Tribunal: i) si los derechos del titular de una
patente respecto de la venta y utilizaciéon de un producto concreto deberian considerarse
agotados cuando dicho producto es vendido, o si prevalecen; ii) si las modificaciones
introducidas en un producto para que pueda ser reutilizado equivalen a la fabricacion de
un nuevo producto y, por ese motivo, conllevan una infraccién.

Con respecto a la cuestion i), el Alto Tribunal sostuvo que los derechos del titular de una
patente respecto de un producto concreto se agotan una vez que se vende el producto.
En particular, el Tribunal manifesté que

en virtud de la doctrina del agotamiento, no se puede hacer valer ningun derecho
de patente respecto del producto concreto vendido. [...]

La doctrina del agotamiento acepta que el titular de una patente goza de unos
derechos especiales derivados de la patente a los que se les da efecto juridico,
pero sostiene que se agotan cuando el titular de la patente obtiene la recompensa
que constituye el objeto de esos derechos especiales. La venta hace que el
producto deje de entrar en el alcance de los derechos de monopolio del titular de
la patente.’%°

Con respecto a la doctrina de la licencia implicita, el Alto Tribunal concluyé que es
previsible que genere confusién porque combina una licencia ficticia con la posibilidad
de restricciones reales. En concreto, el Tribunal consideré que:

la doctrina del agotamiento posee las virtudes de la Iégica, la simplicidad y Ila
coherencia con el principio juridico. Es comprensible y coherente con el principio

159 E| razonamiento del tribunal en el asunto Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation puede consultarse en el
recuadro 5.
160 Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation [2020] HCA 41., en los parrafos 74 y 75.
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fundamental del common law con respecto a los bienes personales y con los
derechos del propietario con respecto a su utilizacion. Al mismo tiempo, no impide
al titular de una patente imponer restricciones y condiciones respecto de la
utilizacion de un producto patentado después de su venta, sino que simplemente
exige que se establezcan mediante negociacion de la forma habitual y se hagan
valer de conformidad con el Derecho contractual o en equidad."®’

Sobre la cuestion ii), el Tribunal concluyé que las modificaciones introducidas en los
cartuchos entraban dentro del alcance de los derechos de un propietario de prolongar la
vida de un producto y hacer que resulte mas util. No equivalen a la fabricaciéon de un
producto nuevo, que seria inadmisible. Los jueces concluyeron asimismo que las
modificaciones equivaldran a la fabricacién de un producto nuevo, lo que constituye una
infraccion de los derechos de patente, si son modificaciones de caracteristicas
reivindicadas. 62163

Nueva Zelandia

116. En Nueva Zelandia, la Ley de Patentes de 2013 no se pronuncia sobre la cuestion del
agotamiento, y las circunstancias en las que se produce el agotamiento de los derechos de
patente dependeran de las condiciones en las que el titular de la patente haya decidido poner
el producto patentado a disposicion. La jurisprudencia aplicable viene determinada por el
asunto Betts c. Wilmott (1871),'%* en el que el Tribunal sostuvo que es probable que el
agotamiento de los derechos dependa de las condiciones impuestas por el titular de la patente
en la primera venta.6®

Japon

117. En el Japén, de conformidad con la decision de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
de 1 de julio de 1997,'%¢ si el titular de la patente o el licenciatario cede los productos
patentados en el Japdn,'®” el derecho de la patente ha cumplido su objetivo y se agota, y el
efecto del derecho de la patente no es extensible a actos como la utilizacion, cesion y
arrendamiento del producto. En lo que respecta a la cesion de los productos patentados en el
extranjero, el Tribunal Supremo dictaminé que el titular de una patente o una persona

181 Ibid., en el parrafo 76.

162 |bid., en los parrafos 69 y 70.

163 Esta cuestion se analiza mas detalladamente en la seccion 5.C.3 del presente documento (véanse los parrafos
relativos a Australia).

164 Betts v Wilmott (1871) 6 Ch App 240.

185 En mayo de 2019, el Ministerio de Negocios, Innovacion y Empleo (“MBIE*) publico un documento de debate en
el que solicitaba propuestas sobre diversas cuestiones relacionadas con las leyes de propiedad intelectual, y se
preguntaba, por ejemplo, si deberia modificarse la Ley de Patentes de 2013 (la “Ley de Patentes de NZ*) para incluir
el agotamiento nacional o internacional de los derechos de patente. Un examen de las comunicaciones presentadas
indica que las personas participantes eran en su mayoria favorables a la modificacién de la Ley de Patentes de NZ
con el fin de incluir el agotamiento internacional. Después de examinar las comunicaciones, el Ministerio formulé una
recomendacion al Gabinete referente a las modificaciones de leyes de propiedad intelectual de Nueva Zelandia. En
sus recomendaciones, el Ministerio planted, entre otras cosas, la modificacién de la Ley de Patentes de NZ con el fin
de prever el agotamiento internacional de los derechos de patente. El Gabinete manifesté su conformidad con estas
recomendaciones en junio de 2020. El siguiente paso consiste en redactar un anteproyecto de ley para aplicar las
recomendaciones acordadas por el Gabinete. Actualmente se esta trabajando en ello. Véase
https://www.mbie.govt.nz/business-and-employment/business/intellectual-property/proposed-intellectual-property-
laws-amendment-bill/.

166 Sala Tercera del Tribunal Supremo del Japén, 1 de julio de 1997 [asunto BBS, Tribunal Supremo,

N.° 1995(0)1988].

67 De conformidad con el articulo 68 de la Ley de Patentes del Japon, el titular de la patente tiene un derecho
exclusivo a explotar su invencion patentada con fines comerciales. El articulo 2, apartado 3, define la explotacion de
una invencion, aplicable a la invencion de un producto, como los actos de produccion, utilizacién, cesion, etc. [...] o
importacién u oferta en cesion, etc. [...] de dicho producto.
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equivalente no puede ejercer el derecho de patente en el Japén con respecto a la importacién
de dichos productos cedidos. Sin embargo, el titular de una patente puede impedir la
importacion de dichos productos si acuerda con el cesionario excluir al Japon de las zonas de
venta o utilizacion de los productos y este acuerdo se indica explicitamente en dichos
productos. 68

Recuadro 6. Sala Tercera del Tribunal Supremo del Japén (1997)

El recurrente solicita un mandamiento judicial contra la importacion y venta de
productos fabricados y vendidos en la Republica Federal de Alemania por el recurrente y
reclama una indemnizacion por danos y perjuicios sobre la base de un derecho de
patente frente al recurrido, quien importé dichos bienes en el Japén a través de una
importacién paralela y los vendid. El recurrido argumenté que la patente del producto
habia perdido su validez a raiz de la venta licita de los productos en la Republica Federal
de Alemania y, por este motivo, la importacion de dichos productos en el Japoén y su
venta en este mismo pais no constituyen una infraccion de Ila patente.

En el contexto internacional, el Tribunal Supremo hizo hincapié en la necesidad de
equilibrar la libre circulacion de los productos en el mercado internacional y los
derechos de los titulares de patentes. El Tribunal sostuvo que cuando el titular de una
patente vende productos patentados en el extranjero, cabe esperar que un tercero
adquiera dichos productos al comprador o a un vendedor intermediario y explote un
negocio de importacion, utilizacién o distribucién de los productos en el Japon. El
Tribunal Supremo sostuvo asimismo lo siguiente:

1) [...] dado que el producto patentado fue cedido fuera del Japdén por el titular de
la patente, es razonable esperar que los productos puedan ser importados en el
Japon posteriormente; si el titular de la patente cedio los productos patentados
fuera del Japon sin reservas, cabria entender que el titular de la patente habia
cedido implicitamente al cesionario y a los futuros cesionarios el derecho de
controlar los productos sin que este estuviera limitado por la patente de la que el
cedente es titular en el Japon.

2) Por otra parte, atendiendo al derecho del titular de la patente, cabe entender que
este tiene derecho a reservarse el derecho a ejercer su derechos de patente en el
Japoén en el momento de la cesién de los productos patentados fuera del Japon, y
si el titular de la patente, en el momento de la cesion, acuerda con el cesionario la
exclusioén del Japon de la zona de venta o utilizacién de los productos patentados
y asi se indica expresamente en los productos, la persona a quien el cesionario
cediera posteriormente los productos, aunque hubiera intermediarios en el
proceso de circulacion de los productos, deberia poder reconocer la existencia de
esa limitacion con respecto al producto y ser capaz de tomar la decision de
comprar o no dichos productos segun su voluntad.

3) Los casos en los que los productos patentados fueran cedidos fuera del Japén
por parte de empresas subsidiarias o filiales que puedan considerarse
equivalentes al titular de la patente se regiran por estas mismas condiciones.

4) La necesidad de proteger la confianza del cesionario de los productos
patentados en la libre circulacién de los productos no depende de si el titular de la

168 Pyede consultarse el razonamiento de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el asunto N.° 1995(0)1988 en el
recuadro 6.
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patente tiene o no una patente correspondiente en el lugar en el que se ha
producido la primera cesion de los productos patentados.

Sobre la base de los argumentos expuestos anteriormente, el Tribunal Supremo resolvio
que, en este asunto, el recurrente ni ha afirmado ni ha demostrado que el recurrente
habia acordado con el cesionario, en el momento de la venta, la exclusion del Japon de
la zona de utilizaciéon o venta, ni lo habia indicado expresamente en los productos y, por
consiguiente, el recurrente no puede solicitar un mandamiento judicial ni reclamar una
indemnizacioén por dafos y perjuicios sobre la base del derecho de patente.

5.C Aspectos juridicos concretos relacionados con el agotamiento

118. Esta seccidn se centra en algunos aspectos juridicos concretos relativos al agotamiento
de los derechos de patente.

1. Ambito de aplicacién

119. El analisis de las legislaciones nacionales sobre el agotamiento de los derechos de
patente demostré que existen algunas particularidades en cuanto a la aplicabilidad del
agotamiento cuando la materia de una patente no es una invencion de un producto sino una
invencion de procedimiento. Dado que el agotamiento entra en juego cuando se introduce en el
mercado un producto protegido por una patente, no cabe duda de que el agotamiento es
aplicable a la patente de producto.

120. Sin embargo, la cuestion de cémo atarie el agotamiento a los derechos del titular de la
patente respecto de una patente de procedimiento no resulta tan evidente como en el caso de
las patentes de producto. De hecho, no es posible introducir en el mercado como tal un
procedimiento protegido, ya que la funcién del procedimiento consiste en ser utilizado para
lograr un determinado fin. Por tanto, se produce el agotamiento de los derechos del titular de la
patente de un producto creado mediante la utilizacion de un procedimiento patentado. Como
consecuencia de ello, las disposiciones de las legislaciones de algunos paises establecen
expresamente que cuando la materia de una patente es un procedimiento, se produce el
agotamiento de los derechos cuando se introduce licitamente en el mercado el producto
obtenido directamente mediante dicho procedimiento.®

121. Ademas, las comunicaciones presentadas por algunos paises aclararon que el
agotamiento no es aplicable en relacién con los derechos del titular de la patente respecto de
un procedimiento como tal.””®'"" En este sentido, Alemania lo explicé en su comunicaciéon con
el ejemplo de un dispositivo introducido en el mercado por el titular de la patente, en el que el
dispositivo propiamente dicho no esta protegido por una patente de producto, pero sirve para
llevar a cabo un procedimiento que constituye la materia de una patente. En ese caso no se
produce el agotamiento de la patente de procedimiento.'”? Sin embargo, si una persona
compra ese dispositivo al titular de la patente de procedimiento, esa persona no puede evitar
llevar a la practica el procedimiento patentado al utilizar el dispositivo que ha adquirido. Como

169 \Véanse, por ejemplo, las disposiciones de las legislaciones de Bosnia y Herzegovina, China y Montenegro.
Véanse también las comunicaciones presentadas por Alemania y Espafia con motivo de la trigésima cuarta sesion
del SCP.

170 Véanse las comunicaciones presentadas por Alemania, Colombia y Espafia con motivo de la trigésima cuarta
sesion del SCP.

171 A este respecto, el Tribunal Constitucional de la Federacién de Rusia sefialo que /a limitacién establecida en la
disposicion sobre el agotamiento de los derechos es extensible solamente a la propiedad industrial patentada que
tiene forma material, y no conlleva derechos exclusivos para los titulares de las patentes en relacién con los
procedimientos patentados como invenciones (16 de octubre de 2001, N.° 211-0).

172 \Jéanse las comunicaciones presentadas por Alemania con motivo de la trigésima cuarta sesion del SCP.
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se ajusta al propésito del contrato de compra, el comprador puede utilizar el dispositivo en
consecuencia.'”® Concretamente, el Tribunal Federal de Justicia manifesto lo siguiente:

Si el titular de una patente de procedimiento vende a un cliente industrial un
dispositivo que, de conformidad con el objeto del contrato, esta previsto para la
practica del procedimiento protegido, seria, no obstante, contrario al sentido del
contrato que el vendedor pudiera prohibir que el adquiriente del dispositivo lo
empleara para su uso previsto amparandose en su patente de procedimiento. De
conformidad con el objeto de dicho contrato de venta, debe asumirse por ende
como norma general que el vendedor ha dado permiso al adquiriente para utilizar
el procedimiento protegido con la ayuda del dispositivo incluso aunque no se
hayan celebrado acuerdos expresos sobre dicha licencia ni en el contrato de venta
ni por ningun otro medio [...]. Sin embargo, esto no aporta ninguna informaciéon
sobre las condiciones mas detalladas en las que puede concederse dicha licencia,
en particular sobre si concede de forma gratuita o previo pago. Esta consecuencia
juridica se basa unicamente en los acuerdos contractuales entre las partes y no
tiene nada que ver con un agotamiento de los derechos de propiedad relacionados
con el procedimiento. Nada impide al vendedor del dispositivo supeditar la
concesioén de licencias del procedimiento al pago de una regalia [...].

[Traduccién no oficial]

122. De lo manifestado por el Tribunal Federal de Justicia se desprende que la venta del
dispositivo que lleva a cabo el procedimiento protegido no da lugar al agotamiento de los
derechos, sino que guarda relacion con una licencia (tacita). Mas concretamente, esto quiere
decir que las partes podrian acordar en el contrato una tasa de licencia correspondiente al uso
de la patente de procedimiento que se sumaria al precio de venta del dispositivo.'"+175

123. En los Estados Unidos de América, en el asunto Quanta Computer, Inc. c. LG Electronics,
Inc. (2008),'® la Corte Suprema confirmo que las patentes de método se agotan cuando se
vende un articulo que incorporaba el método.'”” La calificacion de un articulo como producto
patentado a los efectos del agotamiento de patentes depende de si el articulo incorpora
sustancialmente una patente.'”® Concretamente, la Corte sostuvo lo siguiente:

Ningun elemento del planteamiento de esta Corte con respecto al agotamiento de las
patentes respalda el argumento de LGE de que las reivindicaciones de método, como
categoria, nunca se pueden agotar. Puede que un método patentado no se venda del
mismo modo que un articulo o un dispositivo, pero, de todos modos, puede estar
incorporado en un producto con cuya venta se produce el agotamiento de los derechos

173 Tribunal Federal de Alemania (BGH), sentencia de 23 de septiembre de 1979, KZR 14/78 mn. 15 —
Fullplastverfahren.

174 E| Tribunal también sostuvo que, si se producia el agotamiento de los derechos, dicho contrato de licencia podria
haber quedado sin efecto por incumplimiento de la Ley Antimonopolio (véase la sentencia del Tribunal Federal de
Alemania de 23 de septiembre de 1979, KZR 14/78, principio rector b, mn. 12 — Fullplastverfahren).

175 Esta sentencia fue ratificada por la sentencia del Tribunal Federal de Alemania de 27 de febrero de 2007, X ZR
113/04, mn. 27 — RohrschweilRverfahren: En ausencia de acuerdos en sentido contrario, la entrega del soporte de
datos que contiene los datos de soldadura a terceros por parte del titular de la patente o sus licenciatarios debe
considerarse un permiso (tacito) para que los clientes utilicen el proceso protegido para el fin previsto (inciso de
BGH, Urt. v. 24.9.1979 - KZR 14/78, GRUR 1980, 38 - Fullplastverfahren).

176 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553. U.S. 617 (2008). La cuestion era si el agotamiento de
patentes se aplica a la venta de componentes de un sistema patentado que debe combinarse con componentes
adicionales para poner en practica los métodos patentados. Quanta Computer, en 621.

177 Quanta Computer, ibid., en 629.

178 |a Corte sostuvo asimismo lo siguiente: La supresion del agotamiento de patentes en relacion con las patentes
de método socavaria gravemente la doctrina del agotamiento. Cuando los titulares de patentes deseen evitar el
agotamiento de las patentes podria bastar con que redacten sus reivindicaciones de patentes de un modo que
describa un método en lugar de un aparato. Quanta Computer, ibid., en 629.
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de patente. Nuestros precedentes no diferencian las transacciones en las que
intervengan incorporaciones de métodos o procedimientos patentados de aquellas en las
que intervengan aparatos o materiales patentados.’”

Con la venta autorizada de un articulo que incorpora sustancialmente una patente se
produce el agotamiento de los derechos del titular de la patente y se impide que el titular
de la patente se ampare en el Derecho de patentes para controlar el uso del articulo
después de la venta. En este sentido, LEG otorgé a Intel una licencia para explotar
cualquiera de sus patentes y vender productos que explotaran dichas patentes. Los
microprocesadores y conjuntos de circuitos integrados de Intel incorporaban
sustancialmente las patentes de LGE porque no tenian un uso razonable que no
constituyera una infraccién e incluian todos los aspectos inventivos de los métodos
patentados. '

2. Introducciodn licita del producto

124. En general, la introduccion del producto protegido por patente en el mercado es una
condicion previa esencial para que se produzca el agotamiento. Mas aun, como se deduce de
lo enunciado en las disposiciones de algunas legislaciones nacionales, para que se produzca el
agotamiento de los derechos, dicho producto debe ser introducido en el mercado por el titular
de la patente o con su consentimiento. En las legislaciones de otros paises, en este contexto,
no se hace referencia expresa al titular de la patente o con su consentimiento, pero la condicién
es que la introduccién en el mercado sea legal o licita. El consentimiento puede derivarse, por
ejemplo, de la concesion de una licencia no exclusiva o exclusiva, siempre que el licenciatario
no vaya mas alla de los derechos establecidos en la licencia.® Por lo tanto, a los efectos del
agotamiento de la patente, la venta del producto patentado por parte del licenciatario se trata
como si la hubiera realizado el propio titular de la patente, es decir, con dicha venta se produce
el agotamiento de los derechos del titular de la patente sobre dicho articulo. Por otro lado, en
los paises de la Comunidad Andina, el agotamiento se produce cuando el producto protegido
ha sido introducido en el mercado (de cualquier pais) no solo por el titular de la patente o con
su consentimiento, sino también por otra persona que esté econémicamente vinculada a él.'%2

125. Ademas, en lo que respecta a la introduccion licita o legal del producto, puede plantearse
la cuestion de si el agotamiento de los derechos de patente se produce respecto de un
producto fabricado e introducido en el mercado sobre la base de los derechos de los usuarios
anteriores o de los derivados de una licencia obligatoria. En concreto, en lo que respecta a la
licencia obligatoria, se han encontrado las dos opiniones contradictorias que se sefialan a
continuacion. Por un lado se argumenta que, puesto que los productos introducidos en el
mercado en virtud de una licencia obligatoria se consideran introducidos legalmente en el
mercado, se produce un agotamiento de los derechos.® Por otro lado, se argumenta que el
requisito de la introduccién licita solamente se considera cumplido cuando los productos son
introducidos en el mercado por el titular de la patente o por un tercero con su consentimiento. 84
Segun este argumento, la licencia obligatoria contraviene el ejercicio de la libre voluntad y se
concede en contra del consentimiento del titular de la patente, por lo que no puede producirse

179 Quanta Computer, en 621.

180 Quanta Computer, ibid., en 638.

181 Véase la comunicacion presentada por Chequia con motivo de la trigésima cuarta sesion del SCP. Véase
también Kral3er, Patentrecht (6.2 edicidn, 2009), parrafo 33Vb) 4, pag. 797.

182 Pyede obtenerse mas informacion sobre la definicion del concepto de econémicamente vinculada a él en los
parrafos sobre la Decision N.° 486 de la Comunidad Andina en la seccion 5.A.2 del presente documento.

183 \Véase C.M. Correa y J.l. Correa (2016), nota 72.

184 \/éase, por ejemplo, la comunicacién presentada por Espafia con motivo de la trigésima cuarta sesion del SCP.



SCP/34/3
Anexo, pagina 47

un agotamiento de los derechos de patente en la primera venta de los productos fabricados en
virtud de licencias obligatorias. '8

126. Como se ha demostrado en las secciones anteriores del presente documento, los
planteamientos de los paises con respecto a estas cuestiones varian. En la Unién Europea, el
TJUE dictamind que, en el caso de las licencias obligatorias, no se puede considerar que el
titular de la patente haya consentido los actos realizados por un tercero, por lo que el titular de
la patente puede impedir la importacion paralela de dichos productos.'® En el Pakistan se
permite expresamente la importacién paralela de productos introducidos en el mercado por
cualquier otro medio licito, como las licencias obligatorias. La disposicion recogida en la
legislacién de Malasia también confirma que los derechos de patente no son extensivos a los
actos relativos a productos introducidos en el mercado, entre otros, por el beneficiario de una
licencia obligatoria o por el usuario anterior.’®” La comunicacion de Espafia también aclaraba
que si el producto ha sido puesto en el comercio por un tercero que dispone de un derecho
fundado en una utilizacién anterior, se produce el agotamiento de los derechos de patente y el
titular de la patente ya no podria ejercer sus derechos exclusivos respecto del producto
patentado.'®

3. Modificaciones / reacondicionamiento del producto después de la venta

127. En general, el efecto del agotamiento consiste en que los compradores legitimos del
producto patentado pueden utilizar o revender el producto en cuestion sin el permiso del titular
de la patente o sin estar sometidos a su control. A los compradores legitimos también se les
permite en principio reparar el producto adquirido de modo que pueda continuar sirviendo para
su utilidad inicial. Sin embargo, como se plantea en las secciones precedentes, el concepto
del agotamiento no se puede aplicar, de forma generalizada, en los casos de manipulacion del
producto en la medida en que dicha modificacién se considere la fabricacién de un producto
patentado.

128. Por lo tanto, aunque no existe duda respecto de que el agotamiento no protege la
actividad de la parte que interviene en la construccion de una copia nueva del producto en
cuestion, los tribunales han conocido de casos en los que los titulares de patentes han
interpuesto demandas de restauradores que hacen negocio con la restauracién y venta de los
productos patentados (por ejemplo, restaurando los productos adquiridos, como en el caso del
reciclaje de cartuchos de tinta, y reparando productos dafiados). Estas actividades pueden
inscribirse entre el ambito de la permisibilidad con arreglo al agotamiento de las patentes y el
de la infraccion de los derechos de patente. Aunque las circunstancias varian en funcion de
cada caso, el planteamiento general adoptado por los tribunales en tales asuntos es que, si
bien una modificacién de gran alcance puede llegar a constituir una infraccion de la patente, en
la doctrina del agotamiento de la patente se permite un cierto grado de modificacion. Sin
embargo, los tribunales difieren en sus razonamientos y en los factores que aplican al fallar
sobre dichos asuntos y, como consecuencia de ello, en el alcance de la modificacién admisible
en sus respectivas competencias.

Estados Unidos de América

129. En este tipo de asuntos, los tribunales de los Estados Unidos de América se centran, por
lo general, en si las actividades de los demandados constituyen una reparacion admisible o una

185 \Véase, por ejemplo, Nuno Pires de Carvalho, The Trips Regime of Patent Rights, Kluwer Law International, 2002,
pag. 99.

186 \/éase Pharmon BV c. Hoechst AG, 19/84, 1985, citado en la pagina 22 del presente documento.

187 Articulo 37, apartado 2, de la Ley de Patentes de 1983 de Malasia (Ley 291 con las modificaciones introducidas
hasta la Ley A1264).

188 \/éase la comunicacion presentada por Espafia con motivo de la trigésima cuarta sesion del SCP.
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reconstruccion inadmisible (prueba de reparacion / reconstruccién). El principio en el que se
basa la distincién entre las actividades admisibles y las prohibidas se explicé en Wilson c.
Simpson,'® donde la Corte distinguio el derecho del comprador de una maquina patentada a
sustituir las cuchillas de esta, cuando estuvieran desgastadas o estropeadas, del derecho
exclusivo del titular de la patente a fabricar o renovar la maquina en su conjunto. La Corte
observo que las cuchillas debian ser sustituidas entre los 60 y 90 dias, mientras que las
maquinas durarian varios afos, y argumento lo siguiente: ;Qué dario se le ocasiona al titular
de la patente en relacion con el uso de su derecho de invencion cuando la reparacién y
sustituciéon de un dario parcial se limitan a la maquina que ha adquirido el comprador?'°

130. La Corte abundo en este principio en Aro Manufacturing Co. c. Convertible Top
Replacement Co.,”" asunto en el que la combinacion patentada consistia en una capota de
lona retractil y la estructura metalica de apoyo conexa. La Corte explicé que la sustitucion de la
capota de lona desgastada constituia una reparacion admisible de la combinacion patentada, y
no podia estar sometida al control del titular de la patente. La Corte precisé lo siguiente:

Las decisiones de esta Corte llevan a la conclusién de que la reconstruccion de un ente
patentado, compuesto por elementos no patentados, se limita a una reconstruccion fiel
del ente, que constituye, en realidad, la fabricaciéon de un nuevo articulo, [...], después de
que el ente, considerado en su conjunto, se haya gastado. Para poder recurrir al
monopolio, conferido por la concesion de la patente, por segunda vez, debe tratarse,
efectivamente, de una segunda creacion del ente patentado [...]. La mera sustitucién de
piezas individuales no patentadas, una a una, ya se trate de la misma pieza
reiteradamente o de distintas piezas sucesivamente, no es mas que el derecho licito del
propietario a reparar su posesion.

131. En Jazz Photo Corp. c. U.S. International Trade Commission,"'®? el Tribunal de Apelacion
del Circuito Federal de los Estados Unidos aclar6é dénde radica la diferencia entre la
reconstruccion y la reparacion, y sostuvo que la restauracion, por parte de una parte, de la
camara de un solo uso patentada por otra parte para utilizarla una segunda vez no constituia
una infraccion de la patente. Este asunto concierne a una controversia entre Fuji Photo

Film Co. y un grupo dedicado al reacondicionamiento de camaras. Fuji hizo valer una cartera
de patentes de disefio y utilidad relacionadas con sus camaras desechables ante la Comision
de Comercio Internacional frente a un grupo dedicado al reacondicionamiento fuera de los
Estados Unidos. Este grupo recogia camaras de un solo uso, las cargaba con carretes nuevos,
sellaba la tapa trasera con cinta adhesiva y volvia a empaquetar las camaras de un solo uso en
un envoltorio nuevo con su propia marca.'®® Aunque la Comisién de Comercio Internacional
considerd que el procedimiento constituia una infraccion, el Circuito Federal se mostré en
desacuerdo y sostuvo que, en principio, la operacion de recarga reunia las condiciones para
considerarse una reparacion admisible. La Corte indico que, si bien la titularidad de un articulo
patentado no incluye el derecho a fabricar un articulo sustancialmente nuevo, si incluye el
derecho a preservar la vida util del articulo original. Haciendo referencia a la historia de la ley
de reparaciones y reconstrucciones del common law, la Corte afirmé que la reconstruccion
exige una remodelacion mas amplia del ente patentado.®*'% La Corte también parece sefialar

89 Wilson v. Simpson, 50 U.S. (9 How.) 109, 13 L.Ed. 66 (1850).

190 Jpid., en 123.

191 Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 81 S.Ct. 599, 5 L.Ed.2d 592 (1961).
192 264 F.3d 1094 (Cir. Fed. 2001).

193 Ibid., en 1099.

194 Ibid., en 1104.

195 E| Tribunal de Apelacién dictaminé que esta decision era aplicable Unicamente a las cdmaras que se vendian
inicialmente en los Estados Unidos, se reacondicionaban en el extranjero y se importaban de vuelta a los Estados
Unidos. Con respecto a las camaras que se vendian inicialmente en el extranjero, se reacondicionaban en el
extranjero y se importaban a los Estados Unidos, Fuji conservaba el derecho a impedir la importacion (Jazz Photo,
264 F. 3d, en 1105). A raiz de la decision adoptada por la Corte Suprema en el asunto Impression Products Inc
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que la diferencia entre una reparacion y una reconstruccién es una cuestion compleja que debe
resolverse segun las circunstancias de cada caso.'®

Reino Unido

132. En el Reino Unido, en el asunto United Wire Ltd. contra Screen Repair Services Ltd. y
otros," la cuestion formulada por el Tribunal de Apelacién fue si se habia realizado un acto de
fabricacion en el sentido del articulo 60, apartado 1, letra a), de la Ley de Patentes de 1977.
Este asunto guardaba relacion con el reacondicionamiento de un tamiz patentado utilizado en
el sector petrolifero. En particular, los titulares de las patentes poseian dos patentes
relacionadas con piezas de las plataformas petroliferas, que se accionaban en la limpieza de
desechos de las mechas de perforacion en la retraccién. Los demandados vendian tamices
reacondicionados a los que colocaban malla nueva en los marcos recuperados del producto del
titular de la patente. El tribunal de primera instancia trat6 el asunto como una reparacion del
tamiz vendido. El Tribunal de Apelacion revoco y rechazoé un analisis basado en el argumento
de la reparacion:

De lo que antecede se desprende que los actos que se prohiben en el articulo 60
constituyen actos de infraccion tanto si pueden considerarse reparaciones como si no. Es
mas adecuado, por lo tanto, considerar si los actos de un demandado equivalen a la
fabricacion del producto en lugar de si se les puede denominar reparaciones, en
particular porque lo que podria considerarse una reparacion puede depender de la
percepcion de la persona a la que se le pregunte. Con todo, al decidir si se ha producido
una fabricacion del producto de la invencién, sera necesario tener en cuenta la naturaleza
de la invencién tal como se haya reivindicado, asi como lo que hizo el demandado. 198

133. El Tribunal de Apelacién, teniendo en cuenta los hechos, concluyé que los demandados
habian fabricado el montaje de la malla que constituia la materia de la primera reivindicacion en
cada una de las patentes.

134. Lord Hoffman, respaldando la sentencia del Tribunal de Apelacion, explicé: [e]l concepto
de reparacion es uno de los conceptos (al igual que la modificacién o la adaptacién) que tienen
fronteras comunes con la fabricacién, pero no entran en su territorio. Por ello, estoy de acuerdo
con el Tribunal de Apelacién en que, en una accioén por infraccion basada en la fabricacion, el
concepto de una licencia implicita con respecto a la reparacion es superfluo y, posiblemente,
incluso confuso. Distrae la atencion de la cuestion planteada en el articulo 60, apartado 1,

letra a), es decir, si el demandando ha fabricado el producto patentado. Puede que las
nociones de fabricacion y reparacion se solapen en el lenguaje comun. Pero a los efectos de la
ley se excluyen mutuamente. Lord Hoffman agregd: El derecho del propietario a la reparacion
no es un derecho independiente que le confiere la licencia, de un modo explicito o implicito. Es
un derecho residual que forma parte del derecho a realizar cualquier acto que no equivalga a

contra Lexmark International Inc (2017), cabria deducir que esta parte de la decision del Tribunal de Apelacion ha
quedado revocada. Pueden consultarse los argumentos de la Corte Suprema en el asunto Impression Products Inc v
Lexmark International Inc (2017) en el recuadro 4.

196 En particular, el Tribunal de Apelacion sostuvo lo siguiente: Resulta obvio que estos conceptos representan un
todo; los precedentes demuestran que los asuntos objeto de litigio raramente se sitian en los extremos en los que
una reparacion se distingue claramente de una reconstruccién. Por lo tanto, la ley ha evolucionado en el corpus de
los precedentes, lo que ilustra la politica que subyace a la ley aplicada en diversos contextos basados en hechos.
[...] (Es imposible, ademas de desaconsejable, intentar establecer ninguna norma sobre esta materia, habida
cuenta del nimero y la infinita variedad de invenciones patentadas.), Jazz Photo Corp. v. U.S. Intl Trade
Commission, en 1103.

197 United Wire Limited v. Screen Repair Services (Scotland) Limited and Others, 20 de julio de 2020.

198 United Wire Ltd. v. Screen Repair Services Ltd. and Others, 20 de julio de 2000, pag. 14 de la transcripcion de la
sentencia del Tribunal de Apelacion.
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fabricar el producto.' Lo que hay que probar es: si, teniendo en cuenta la naturaleza del
articulo patentado, podria decirse que lo ha fabricado el demandado.?%2%1

Japon

135. La decisién del Tribunal Supremo del Japon de 8 de noviembre de 20072%2 concierne a la
aplicacion del agotamiento a un articulo patentado reutilizado. En concreto, en este asunto, el
demandante era titular de una patente japonesa relacionada con un cartucho de tinta y la
demandada era una empresa que recogia cartuchos de tinta usados, encargaba que los
limpiasen y rellenasen con tinta nueva fuera del Japén y vendia los cartuchos rellenados en el
Japon. El Tribunal Supremo sostuvo que el agotamiento limita la observancia de una patente
unicamente en relacién con un articulo vendido por el titular de la patente en el Japén. Ademas,
dicho tribunal reconocié la existencia de una infraccién cuando un articulo vendido en el Japén
por el titular de la patente es modificado o se sustituyen sus piezas y, por consiguiente, se
considera que se ha creado un articulo patentado que tiene una identidad distinta a la del
articulo patentado, se deberia permitir al titular de la patente hacer valer la patente con
respecto al nuevo articulo.

136. El Tribunal Supremo sostuvo ademas que, para determinar si un articulo patentado es de
nueva creacion:

conviene considerar todas las circunstancias, como los atributos del articulo patentado,
los detalles de la invencion patentada, el modo en que se ha modificado el articulo o se
han sustituido sus piezas, asi como el modo en que se ha efectuado la transaccion, efc.
Los atributos del articulo patentado deberian incluir las funciones, estructura y materiales
del articulo, sus usos previstos, vida util y el modo en que se utiliza. El modo en que se
ha modificado el articulo o se han sustituido sus piezas deberia incluir el estado del
articulo patentado cuando esté modificado, la naturaleza y el grado de modificacion, etc.,
la vida util de las piezas sustituidas y la funcién técnica y el valor econémico de esas
piezas dentro del articulo.?%

137. El Tribunal Supremo, basandose en los fundamentos de hecho del asunto, concluyé que
los actos llevados a cabo por el demandado equivalian a la creacion de un articulo patentado
nuevo, con la consiguiente infraccion de los derechos del titular de la patente.

Australia

138. En Australia, en el asunto Calidad Pty Ltd contra Seiko Epson Corporation (analizado en
el recuadro 5), que también concierne a unos cartuchos de impresora readaptados importados
en Australia, los jueces concluyeron que las modificaciones equivaldran a la fabricacién de un
producto nuevo, lo que constituye una infraccién de los derechos de patente, cuando las
modificaciones afectan a caracteristicas reivindicadas. Sin embargo, en este asunto no se

199 Dictamenes de los Lores de Apelacion sobre la sentencia del asunto United Wire Ltd. v. Screen Repair Services
Ltd. and Others, de 20 de julio de 2000, consultados en:
https://publications.parliament.uk/pa/ld199900/Idjudgmt/jd000720/wire.htm.

200 pid.

201 Ademas, Lord Bingham también explicd la ambigiiedad de la prueba de la reparacion: no creo que en un asunto
como el que nos ocupa la mejor manera de abordar esta cuestion sea considerar si el demandado ha reparado el
producto patentado, puesto que la reparacion puede consistir simplemente en una medida correctiva para arreglar
los efectos del desgaste producido por el uso que quiza no conlleve la sustitucion de piezas; o puede consistir en
una reconstruccién sustancial del producto patentado, con una sustitucion costosa de piezas. Ambas actividades, sin
abusar del lenguaje, podrian describirse como reparaciones, pero la segunda podria infringir los derechos del titular
de la patente mientras que la primera, no. Ibid.

202 Asunto N.° 2006 (ju) 826 de 8 de noviembre de 2007.

203 Ibid.
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considerd que el demandante hubiera introducido este tipo de modificaciones. Concretamente,
el Tribunal sostuvo lo siguiente:

Cuando se completaron todas las modificaciones de Ninestar en todas las categorias de
cartuchos, lo que quedaba eran los cartuchos originales de Epson con algunas
modificaciones que permitian reutilizarlos. Las modificaciones no implicaban la copia de
piezas ni caracteristicas de la invencion reivindicada. No se produjo una verdadera
fabricacion o construccién de un cartucho que incorporara las caracteristicas de la
reivindicacién de la patente.

Las modificaciones introducidas en los cartuchos originales de Epson eran coherentes
con el gjercicio de los derechos de un propietario de alterar un articulo para mejorar su
utilidad y permitir su reutilizacion [...]. Independientemente de que se diga que el acto
realizado se acerca mas a la reparacion que a la fabricacion, esta claro que no conlleva
manufactura ni fabricacion.

Alemania

139. En Alemania, los adquirientes licitos tienen derecho a utilizar los productos adquiridos
para su fin previsto?* y esto incluye el mantenimiento y la restauracion de la usabilidad cuando,
por desgaste, dafios u otros motivos se produce una pérdida o deterioro total o parcial de la
funcionalidad o el rendimiento del objeto concreto. Sin embargo, el uso previsto no incluye
medidas que dan lugar a la nueva fabricacién de un producto como se describe en la
patente.?% Dos asuntos judiciales recientes de Alemania aclaran la delimitacion existente entre
el uso previsto y una nueva fabricacion.

140. En el asunto “Palettenbehalter 11"2% el Tribunal Federal de Alemania dirimio sobre la
cuestién de si el uso previsto de un producto patentado introducido en el mercado por el titular
de la patente o con su consentimiento incluye la sustitucion de piezas del producto. En
concreto, el Tribunal Federal de Justicia (BGH) sostuvo que la sustitucion se considera uso
previsto si se preserva la identidad del producto como se fabricé. Si es asi o0 si las medidas
adoptadas equivalen a una refabricacion del producto patentado depende, entre otras cosas,
de la expectativa de los consumidores con respecto a las piezas pertinentes que deben ser
sustituidas durante la vida util del producto, y la medida en que las piezas sustituidas reflejan
especialmente el resultado técnico de la invencion. Por norma general, el hecho de si las
piezas reflejan especialmente el resultado técnico de la invencion solamente es decisivo
cuando los consumidores esperan que dichas piezas sean reemplazadas durante la vida util
del producto patentado. El factor decisivo para ello radica en si existe una percepcién publica
de que la sustitucién es una medida normal de mantenimiento que no siembra dudas sobre la
identidad del producto en su conjunto como activo comercializable.

141. En la sentencia “Trommeleinheit”?’’, el BGH precis6 cuales son los parametros para
evaluar la cuestion de si la sustitucion de piezas de un producto puesto en circulacion con el
permiso del titular de la patente entra dentro del uso previsto o constituye una nueva
fabricacion. EI BGH aclaré que el punto de referencia decisivo es siempre el producto
protegido. Esto también es aplicable cuando el titular de la patente ha puesto el producto en
circulacion solamente como componente de un objeto que consta de mas componentes. Los

204 Sentencia del BGH de 24 de octubre de 2017, ref.: X ZR 57/16, BGHZ 2016, 300 — Trommeleinheit. Véase la
comunicacioén presentada por Alemania con motivo de la trigésima cuarta sesioén del SCP.

205 E| derecho exclusivo de fabricacion del titular de la patente no se agota cuando el producto es introducido en el
mercado por el titular de la patente o con su consentimiento. Véase la comunicacién presentada por Alemania con
motivo de la trigésima cuarta sesién del SCP.

208 Sentencia del BGH de 17 de julio de 2012, ref.: X ZR 97/11, GRUR 2012, 1118 — Palettenbehalter II.

207 Sentencia del BGH de 24 de octubre de 2017, ref.: X ZR 57/16, BGHZ 2016, 300 — Trommeleinheit.
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tribunales sostuvieron que, en este caso, la delimitacion entre el uso previsto y una nueva
fabricacion debe basarse exclusivamente en si los resultados técnicos de la invencion se
reflejan de un modo preciso en las piezas sustituidas.?%®

6. PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTAN LOS ESTADOS MIEMBROS EN LA
APLICACION DE LA EXCEPCION RELATIVA AL AGOTAMIENTO DE LOS
DERECHOS DE PATENTE

142. Si bien los Estados miembros no han comunicado problemas especificos en relacién con
la aplicacion de esta excepcién en el ambito nacional, en los parrafos que figuran a
continuacion se exponen cuestiones generales y especificas relacionadas con la aplicacion
nacional del agotamiento de los derechos de patente. Ademas, se hace referencia al
documento SCP/26/5, que analiza las dificultades a la hora de utilizar las flexibilidades en
materia de patentes en el contexto de la salud publica, que también pueden resultar pertinentes
a la excepcion sobre el agotamiento de los derechos de patente.

Ambigliedad e incertidumbre en la legislacién nacional

143. Como se indica en la seccién 5.A.5 del presente documento, la ambigtedad y el ambito
de aplicacion incierto de las disposiciones pertinentes recogidas en las legislaciones de
algunos paises representan uno de los retos especialmente pertinentes a la excepcion en
cuestiéon. En particular, si bien el agotamiento es un concepto reconocido en todos los paises
examinados en el presente documento, queda una duda con respecto a su aplicacion
geografica y su ambito de aplicacidn en algunos de ellos.?*° A fin de garantizar la eficacia de la
ley y evitar la incertidumbre juridica, los elementos juridicos constituyentes de la excepcion
deben formularse con claridad y sin sembrar dudas sobre el alcance de la excepcion. En
general, una vez que se han aclarado los principios juridicos y las justificaciones subyacentes,
los tribunales pueden hacer interpretaciones bien fundamentadas segun las circunstancias de
cada caso.

Varias categorias de derechos de Pl en un producto

144. Suele ser habitual que un producto introducido en el mercado esté protegido por distintos
derechos de Pl como patentes, marcas, derechos de autor o dibujos y modelos industriales. En
el caso de un producto farmacéutico, por ejemplo, su formula quimica puede estar protegida
por patentes, el nombre de su marca puede estar protegido por marcas, y las instrucciones del
producto, por la legislacion reguladora de los derechos de autor. En otros casos, en algunos
paises, los programas informaticos pueden estar protegidos por patentes y derechos de autor,
o el material vegetal puede estar protegido por patentes y sistemas de proteccién de las

208 En |o que respecta al agotamiento, entre otros aspectos, de los derechos de patente en casos de reciclaje o
reparacion de productos, la Asociacién Internacional para la Proteccion de la Propiedad Intelectual (AIPPI) ha
publicado la resolucién de la cuestion (Q) 205: i) La reparacion de un producto patentado, incluidas las labores de
mantenimiento e intervenciones menores, no deberia constituir una infraccion. Si los derechos de patente de dicho
producto estan agotados antes de la reparacion, estan agotados después de la reparacion; ii) La reconstruccién de
un producto patentado que conlleve el cambio o la reproduccion de un componente esencial de dicho producto
deberia constituir una infraccion. El principio del agotamiento no se aplica a dicho producto reconstruido; iii) El
reciclaje de un producto patentado (cuando conlleve actos mediante los cuales productos que hayan servido para el
uso para el que fueron concebidos son reutilizados sin ser reducidos a sus ingredientes constitutivos) deberia
abordarse en el contexto de si dicho reciclaje constituye una reparacion o una reconstruccioén de dicho producto.
Resolucion de la cuestion (Q) 205 de 10 de septiembre de 2008.

209 A este respecto, la Secretaria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
indicé, por lo que se refiere al agotamiento de las patentes, que parece que en muchos paises en desarrollo hay una
elevada falta de sensibilizacién al respecto. La legislaciéon de varios paises incluye una excepcion explicita de los
derechos conferidos en virtud de una patente en caso de que el articulo patentado se haya comercializado en algin
pais del mundo con el consentimiento del titular de la patente. Al mismo tiempo, esas leyes prevén expresamente el
derecho a impedir la importacion del producto patentado entre los derechos que confiere una patente. Véase la
comunicacion presentada por la UNCTAD en el documento SCP/25/3.



SCP/34/3
Anexo, pagina 53

variedades vegetales.?'° Si bien estas diferentes categorias de Pl guardan relacion con
caracteristicas distintas del producto, y su alcance y la duracion de la proteccion son también
distintos, durante el periodo de tiempo en el que permanecen en vigor estos derechos de PI
sobre el mismo producto, la aplicacion de politicas distintas sobre el agotamiento a distintas
categorias de Pl y su observancia pueden incidir en la legalidad de la importacion paralela del
producto. Tal puede ser el caso, por ejemplo, si un pais aplica un régimen de agotamiento
nacional para las marcas y un régimen de agotamiento internacional para las patentes o los
derechos de autor (o viceversa).?'" En estos casos, los titulares de la Pl pueden ejercer sus
derechos, invocando el agotamiento nacional de la marca, para bloquear la importacion
paralela de productos patentados en ese pais. Aunque las diferencias existentes en las
politicas relativas al agotamiento en las distintas categorias de Pl pueden guardar una estrecha
relaciéon con las distintas justificaciones y fundamentos normativos de cada categoria de PI,%'?
las personas encargadas de la formulacion de politicas pueden tener que analizar el
agotamiento de la Pl en su conjunto para evitar consecuencias imprevistas.2'3

145. Aunque no se centra expresamente en la cuestion de las distintas categorias de derechos
de PI de un producto, en un asunto reciente de los Estados Unidos, la Corte Suprema explicé
los fundamentos de la aplicacién del agotamiento internacional en el ambito de los derechos de
autor y sefalod por qué deberia aplicarse el agotamiento internacional también en el caso de las
patentes. La Corte sostuvo que también careceria de sentido tedérico o practico establecer
diferencias entre la doctrina sobre agotamiento de patentes y la de la primera venta: las dos
comparten una fuerte semejanza... e identidad de propdésito, [...] y muchos productos de uso
diario estan sujetos a ambas protecciones, la de las patentes y la del derecho de autor.?'*

Otras restricciones importantes

146. También se ha comunicado expresamente otra cuestion en relacién con el agotamiento
de los derechos de patente en el ambito de los productos farmacéuticos. Aunque no parece ser
una cuestion relativa al sistema de patentes como tal, puede afectar, no obstante, a la
importacion paralela de medicamentos patentados. En particular, en la comunicacion
presentada por la UNCTAD se indicaba que varios paises que permiten la importacion paralela
de medicamentos patentados no han facilitado directrices a sus organismos de reglamentacion
sobre el procedimiento de autorizacidn de la importacion paralela de productos farmacéuticos,

210 Hasta la fecha, la mayoria de las decisiones judiciales concernientes a la cuestion de las diversas categorias de
derechos de Pl que protegen un producto parecen guardar relacion con un solapamiento de derechos entre los
derechos de autor y las marcas. Puede consultarse un analisis de dichos casos en Shubha Ghosh e Irene Calboli,
“Overlapping Intellectual Property Protection and the Exhaustion Doctrine” en Exhausting Intellectual Property Rights:
A Comparative Law and Policy Analysis, Cambridge University Press, 2018. Los autores concluyeron que, en gran
medida, el ejercicio de dicha proteccion solapada de la propiedad intelectual puede constituir un uso indebido de la
propiedad intelectual, por un uso indebido ya sea del derecho de autor o de la marca. Sin embargo, sefialan que, en
general, los tribunales se han mostrado reacios a declarar estas practicas como usos indebidos.

211 Al menos en dos paises que aplican el agotamiento internacional con respecto a las patentes, el régimen
aplicado a las marcas parece ser el de agotamiento nacional (véanse el articulo 6, apartado 3, de la Ley de Marcas
de 2003 de Antigua y Barbuda y el articulo 11 de la Ley de Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Competencia
Desleal de Camboya de 2002). Ademas, en la Comunidad Andina, a diferencia de lo que sucede con la admision de
las importaciones paralelas con respecto a las patentes, los regimenes de derechos de autor y variedades vegetales
permiten a los titulares de derechos impedir las importaciones de materia protegida. Véase C.M. Correa y J.I.
Correa, “Parallel Imports and Principle of Exhaustion of Rights in Latin America”, en Research Handbook on
Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports, Partes 3(11), editado por Irene Calboli, 2016.

212 | as razones normativas que justifican la existencia de normas distintas para distintas categorias de Pl no son
objeto de este documento. Pueden consultarse analisis al respecto en Viva R. Moffat, “Mutant Copyright and
Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection”, Berkeley Technology Law journal,
Vol.19:1473, 2004. Véase también Shubha Ghosh e Irene Calboli, 2018, nota 210.

213 Shubha Ghosh e Irene Calboli sugieren que una solucion integral al respecto tendria que combinar unas
posiciones coherentes en las politicas nacionales relativas al agotamiento con la adopcidn del principio de
reconocimiento mutuo de las normas y la calidad de los productos. Véase Shubha Ghosh e Irene Calboli, 2018,
nota 210.

214 Impression Products Inc. v Lexmark International Inc. 137 S.Ct. 1523 (2017).
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y que es preciso asegurar la coherencia al respecto entre los ambitos del Derecho de patentes
y la legislacion en materia de reglamentacion farmacéutica.?'> Como ya se ha comentado, en
algunos casos las opciones relativas a las politicas que se han aplicado no han tenido el efecto
previsto?'® y la promulgacién de la politica que permite la importacion paralela quiza no dé lugar
a la disponibilidad de productos de importacion paralela en el pais de que se trate.
Concretamente, en el ambito de los productos medicinales y agroquimicos, los regimenes de
aprobacién reglamentaria y los reglamentos relativos a la calidad y la seguridad de los
productos pueden afectar a la disponibilidad de estos productos en el pais.

7. RESULTADOS DE LA APLICACION DE LA EXCEPCION RELATIVA AL
AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PATENTE

147. Como se expone en el presente proyecto de documento de referencia, existe una gran
disparidad a escala mundial entre las politicas y las actitudes con respecto al comercio
paralelo, lo que sugiere que los intereses y las necesidades de los paises en relacién con este
tema son distintos y la politica concreta por la que opta cada pais refleja sus circunstancias
particulares. Sin embargo, ninguna de las comunicaciones presentadas por los Estados
miembros informaba de los efectos econdémicos y sociales de la aplicacién de una politica
concreta sobre agotamiento en sus respectivos paises.

148. En general, los economistas convienen en que la doctrina del agotamiento tiene unas
implicaciones econdmicas concretas y puede interpretarse simplemente como una decision
normativa relativa a si mantener un mercado abierto o cerrado a las importaciones paralelas.
Si bien algunos paises tienden a considerar el agotamiento nacional como un componente
importante del derecho de un titular de Pl a controlar la distribucién transfronteriza mientras
dure su proteccion, otros ven la apertura a las importaciones paralelas como un medio
importante de mantener la competencia y de garantizar el acceso a productos a un precio mas
reducido.?' Sin embargo, los investigadores sefialan que el comercio paralelo es un ambito
especialmente dificil de cuantificar debido a la escasez de datos para respaldar los argumentos
de ambos puntos de vista. La Unica excepcioén es el sector farmacéutico, en el que las
autoridades sanitarias pueden llevar un registro de las fuentes de los medicamentos
comercializados.

149. Ante la escasez de datos existentes en este ambito, el nUmero de estudios cuantitativos
que se han llevado a cabo sobre el alcance y los efectos de las importaciones paralelas entre
los distintos sectores es limitado. Sin embargo, existen varios estudios econémicos sobre la
materia que, pese a que no se limitan especificamente a las patentes, aportan informacion Uutil.
En 2019, Ernst & Young LLP llevé a cabo un amplio examen de datos y bibliografia sobre el
comercio paralelo, encargado por la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido
(UKIPO).?'® En el informe, los investigadores mas destacados del sector examinaron mas de 30
estudios econdmicos y, sobre la base de ese examen, concluyeron lo siguiente: i) El comercio
paralelo en un sector o regidén concretos puede estar motivado por varios factores. Entre ellos,
uno de los motores principales del comercio paralelo son los diferenciales de precios entre los

215 \/éase la comunicacion presentada por la UNCTAD en el documento SCP/25/3.

216 \/éanse los parrafos 45 a 47 del documento SCP/26/5.

217 \Véase, por ejemplo, Maskus K. E. (2016), “Economic Perspectives on Exhaustion and Parallel Imports”. En:
Calboli I, Lee E (eds.), Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports, Edward Elgar,
pags. 106 a 124.

218 Ernst & Young LLP (2019), “Exhaustion of Intellectual Property Rights”. El objetivo del estudio era determinar si
seria posible estimar la magnitud del comercio paralelo en el conjunto de la economia y sugerir posibles
metodologias de investigacion para el futuro. Se encargd para documentar las evaluaciones y andlisis del Gobierno
sobre las opciones en relacion con el régimen de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual (DPI)
después de la salida del Reino Unido de la Unién Europea. Puede consultarse una resefia bibliografica en la
seccion 3 del informe y en el apéndice A.
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distintos mercados, que hacen que pueda ser posible obtener beneficios de la redistribucién de
los productos entre distintos mercados (es decir, el arbitraje).?' ii) En mercados como el de los
productos farmacéuticos, donde los precios estan controlados por los Gobiernos, persistira el
comercio paralelo por la incapacidad de las fuerzas de mercado de equilibrar los precios en
respuesta a las oportunidades de arbitraje.??° iii) Otro motor indirecto del comercio paralelo es
la variacién del tipo de cambio, que puede contribuir a los diferenciales de precios y propiciar
asi el comercio paralelo.??’

150. Ademas, basandose en el examen de la bibliografia, el informe concluye que los
regimenes de agotamiento nacionales son beneficiosos para los titulares de derechos de PI
porque incentivan la innovacion y, al mismo tiempo, hacen que los comerciantes paralelos no
puedan beneficiarse facilmente de las inversiones de los productores y los distribuidores
autorizados. Por ejemplo, respaldando este argumento,

- Bonadio (2011) concluye que los regimenes de agotamiento nacional ayudan a impedir
las importaciones paralelas, lo que aumenta el grado de discriminacién de precios y
ofrece a los titulares de derechos de Pl incentivos para suministrar productos a un costo
mas reducido en paises de ingreso bajo, ya que pueden estar seguros de que estos
articulos de precios bajos no vuelven al mercado nacional.???

- Fink y Maskus (2005) concluyen que los regimenes de agotamiento nacional amplian el
control de los titulares de derechos de propiedad intelectual sobre la distribucion
internacional de sus productos, lo que ayuda a proteger las inversiones en marketing y
los servicios posventa.??® Por otra parte, Palangkaraya y Yong (2006), con el uso de un
modelo econdmico tedrico, llegaron a la conclusién de que tanto las importaciones
paralelas como la amenaza de estas reducian los incentivos para que los distribuidores
nacionales invirtieran en el desarrollo del mercado.?*

151. Asimismo, algunos estudios argumentan que el bienestar general es mayor con el
régimen de agotamiento nacional que con los sistemas de agotamiento internacional. Por otro
lado, entre los argumentos esgrimidos a favor de controlar las importaciones paralelas se alude
a que la discriminacion de precios no tiene por qué ser perjudicial y, en determinadas
circunstancias, puede aumentar el bienestar econémico.?? La prohibicion del comercio paralelo
provoca una discriminacién internacional de precios o la fijacién de un precio por mercado. Por
el contrario, el comercio paralelo pleno obliga al titular de la PI a fijar unos precios uniformes.
Las economias con una demanda inelastica tendrian que hacer frente a unos precios mas altos
en un contexto de discriminacién de precios que en uno de fijacién de precios uniformes. Los
paises con una demanda elastica, normalmente paises en desarrollo, se beneficiarian de unos
precios mas bajos con la discriminacion de precios.??® Ademas, un estudio reciente de Bond
Eric y Kamal Saggi (2020) indica que el agotamiento nacional lleva a unos precios mas bajos

219 Por ejemplo, NERA (1999), The Economic Consequence of The Choice of A Regime Of Exhaustion In The Area
Of Trademarks; Ganslandt, Mattias y Maskus, Keith E. (2007), “Intellectual Property Rights, Parallel Imports and
Strategic Behavior”; Bonadio, E. (2011), “Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International
Exhaustion be the Next Step?”. European Intellectual Property Review, 33(3), pags. 153 a 161.

220 |pjd., Ganslandt y Maskus (2007).

221 Fink (2005), Entering the Jungle of Intellectual Property Rights Exhaustion and Parallel Importation, Washington,
D. C.: Banco Mundial, ISBN 0-8213-5772-7, pags. 171 a 187.

222 Bonadio, E. (2011), “Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International Exhaustion be the
Next Step?”. European Intellectual Property Review, 33(3), pags. 153 a 161.

223 Carsten Fink y Keith E. Maskus (2005), Why We Study Intellectual Property Rights and What We Have Learned.
224 Alfons Palangkaraya y Jongsay Yong (2006), “Parallel Imports, Market Size and Investment Incentive”, Melbourne
Institute Working Paper Series, Instituto de Investigacion Econémica y Social Aplicada de Melbourne, Universidad de
Melbourne.

225 \/arian (1985), citado en un manual titulado “Development, Trade, and the WTO” de Bernand Hoekman et al.,
Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF) y Banco Mundial, 2002.

226 Bernand Hoekman et al., ibid.
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en el sur, a unos precios mas altos en el norte y a mayores incentivos para la inversion en
investigacion y desarrollo (1+D).2%”

152. A diferencia de la bibliografia anteriormente citada, algunos investigadores concluyen que
el régimen de agotamiento internacional facilita la competencia y brinda mas opciones a los
consumidores y posibles beneficios en forma de unos precios mas competitivos. A modo de
ejemplo:

- Muller-Langer (2008) se refiere a un estudio de Ganslandt y Maskus (2004) en el que
observaron que entre 1994 y 1999 el comercio paralelo ayudo a reducir los precios de
los productos farmacéuticos en Suecia entre un 12 % y un 19 %. Lo atribuyeron al
comercio paralelo porque Suecia constituyé un experimento natural debido a que pasé
de un régimen nacional a uno regional después de su adhesion a la UE en 1995.%28

- Dobrin y Chochia (2016) argumentan que los importadores paralelos pueden obtener
precios mas bajos por los productos;??° y Fink y Maskus (2005) sefialan que las
diferencias en la calidad de las importaciones paralelas también aumentarian la oferta
para los consumidores.?%

- Bonadio (2011) observa que el comercio paralelo puede alentar a los titulares de
derechos a reducir los precios debido a la competencia de los comerciantes paralelos,
lo que puede servir de solucion para los posibles comportamientos anticompetitivos.?*’

- Tres estudios econémicos encargados por el Ministerio de Desarrollo Econémico de
Nueva Zelandia confirmaron asimismo que la autorizacion de la importacién paralela
tiene un efecto neto positivo en la economia de Nueva Zelandia al aumentar la variedad
de bienes de consumo disponibles y reducir sus precios al por menor.2

153. Sin embargo, hay quien argumenta que el agotamiento internacional puede ser perjudicial
para el consumidor debido a su potencial para reducir la calidad de los productos o crear
confusion entre los consumidores:

- Por ejemplo, Bonadio (2011) argumenta que los importadores paralelos no tienen en
consideracion la calidad del mercado objetivo y venden productos de baja calidad en
paises con estandares de calidad mas elevados, algo que podria perjudicar a los
consumidores.?* Por el contrario, Sauer (2008) concluyé que el argumento de que las
importaciones paralelas reducen la calidad de los productos no esta suficientemente
respaldado.?342%

227 Bond Eric y Kamal Saggi (2020), “Patent protection in developing countries and global welfare: WTO obligations
versus flexibilities”, Journal of International Economics, Vol. 122.

228 Frank Mueller-Langer (2008), “Does Parallel Trade Freedom Harm Consumers in Small Markets?”

Croatian Economic Survey, N.° 11, pags. 11 a 41.

228 Dobrin, Samuel y Chochia, Archil (2016), “The Concepts of Trademark Exhaustion and Parallel Imports: A
Comparative Analysis between the EU and the USA”, TalTech Journal of European Studies, vol.6, N.° 2, 2016, pags.
28 a 57.

230 Carsten Fink y Keith E. Maskus (2005), nota 223.

231 Bonadio, E. (2011), nota 222.

282 \/éase: https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/12163-intellectual-property-laws-amendment-bill-policy-decisions-
proactiverelease-pdf.

233 Bonadio, E. (2011), nota 222.

234 Katherine M. Sauer (2008), The quality of parallel imports, Economics Bulletin, AccessEcon, vol. 6(44), pags. 1 a 10.
235 A este respecto, la comunicacion presentada por Chequia con motivo de la trigésima cuarta sesién del SCP
también sefala que, ademas de la pérdida de beneficios del titular de la patente, las importaciones paralelas pueden
causar dafios a la reputacion del fabricante (el titular de la patente), por ejemplo, debido a la falta de control sobre la
calidad de las ventas y los servicios conexos o debido a infracciones inminentes si, por ejemplo, los productos
comercializados en un mercado no cumplen los requisitos reglamentarios del segundo mercado.
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154. Con respecto a la bibliografia que argumenta que un régimen de agotamiento
internacional impediria la innovacion, el informe de Ernst & Young LLP afirma que este
argumento es controvertido y que faltan estudios empiricos, por lo que no es posible extraer
ninguna conclusion firme a ese respecto.?3®

155. Ante la ambigiedad de los resultados econémicos, no resulta facil prescribir un régimen
especifico para un pais concreto ni en un contexto global. En ultima instancia, la cuestion de si
las importaciones paralelas son beneficiosas o perjudiciales es de naturaleza empirica y
depende de las circunstancias. Todos los paises son distintos y, por ende, cada uno deberia
adaptar su politica en materia de agotamiento a sus propias necesidades. Esto debe tener en
cuenta una politica nacional mas amplia disenada para maximizar la innovacién y el desarrollo
nacionales tomando en consideracion, al mismo tiempo, los costos sociales. La eleccion del
régimen de agotamiento puede tener implicaciones para el comercio internacional, para los
mercados de segunda mano, para los derechos de los consumidores y para los canales de
distribucion. Por ello, una de las principales especialistas académicas en la materia sefiala que
a la hora de decidir cual es la politica que mas promueve sus intereses nacionales, también
deben tenerse en cuenta los factores siguientes: los intereses de los titulares de PI, nacionales
y extranjeros, que deseen ejercer control sobre el comercio transfronterizo de sus productos, y
la capacidad de fijar precios y aplicar la discriminacién de precios en distintas jurisdicciones; los
intereses de terceras partes importadoras en la venta y la distribucién de productos adquiridos
legalmente en el extranjero; los intereses de los intermediarios, minoristas y otros distribuidores
para distribuir productos adquiridos legalmente de importadores paralelos; los intereses de los
consumidores para acceder a un mayor numero de productos, previsiblemente a precios mas
bajos, en los mercados nacionales gracias a las importaciones paralelas; los intereses de los
gobiernos nacionales en la promocion de industrias que hacen un uso intensivo de la Pl
mediante la proteccion de estas Ultimas de la competencia adicional que entranan las
importaciones paralelas; asi como los intereses de los gobiernos nacionales en aumentar la
competencia en el mercado nacional, abriéndolo para ello a las importaciones paralelas.??’

156. En conclusion, si bien no existe un planteamiento universal con respecto a la cuestién del
agotamiento, la disponibilidad de datos empiricos ayudaria a las personas encargadas de la
formulacién de politicas a adoptar decisiones fundamentadas relativas a las politicas. En este
sentido, habida cuenta de la escasez de datos, se ha apelado a las autoridades y
organizaciones internacionales para que dediquen mas esfuerzo a la recopilacion de dichos
datos y a ponerlos a disposicion para fines de investigacion, cuando menos en sectores de
importancia considerable para la politica publica.?*

[Sigue el apéndice]

236 Por ejemplo, Maskus conviene en que no existe ninglin estudio econdémico disponible que considere los posibles
efectos de las importaciones paralelas en las decisiones relativas a la inversion en I+D de las empresas titulares de
derechos de PI. Maskus K. E. (2016), “Economic Perspectives on Exhaustion and Parallel Imports”. En: Calboli |, Lee E
(eds.) Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports. Edward Elgar, pags. 106 a 124.
237 Irene Calboli (2019), nota 28, pag. 24.

238 \/gase, por ejemplo, Maskus K. E. (2016), nota 217.
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