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BREXIT Y AGOTAMIENTO COMUNITARIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

El 31 de diciembre de 2020 a medianoche, hora central europea, el Reino Unido
de Gran Bretafia e Irlanda del Norte abandond de forma efectiva la Unidn
Europea (UE). En ese momento, finalizd el periodo transitorio establecido en el
Acuerdo de Retirada® y el Reino Unido dejo de ser Estado miembro de la UE,
pasando a tener la consideracion de tercer pais.

La salida efectiva del Reino Unido de la UE va a tener importantes consecuencias
en el ambito de los derechos de Propiedad Industrial. Una de estas
consecuencias, muy relevante, aungue menos conocida, es la relativa al régimen
del agotamiento comunitario de los derechos de propiedad industrial.

El agotamiento comunitario de los derechos de propiedad industrial significa que
el titular de un derecho (marcas, patentes y disefios) en un Estado miembro de Ia
UE no puede ejercitar los derechos derivados de los registros de los que es titular
en otros paises comunitarios para impedir la comercializaciéon o importacién a
esos Estados de esos productos, protegidos por la patente o disefio o distinguidos
por la marca, que se introdujeron por primera vez en el mercado de la UE por ese
mismo titular, por otra empresa del mismo grupo o por otra tercera persona con
su autorizacidn y consentimiento?.

Es decir, el titular de las patentes, los disefios o las marcas tiene un derecho
exclusivo para autorizar la primera introduccidon en el mercado del Espacio
Econdmico Europeo (EEE) de los productos protegidos por la patente o el disefio
o distinguidos por la marca, pero una vez que esa introduccién autorizada en el

Ill

mercado ha tenido lugar, se produce el “agotamiento” de su derecho, de tal

manera que esos productos, puestos en el mercado por el titular o con su

! Acuerdo de retirada del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte de la Unidn Europea
y de la Comunidad Europea de Energia Atémica (DOUE de 31 de enero de 2020). La entrada en
vigor del Acuerdo (1 de febrero de 2020) marca el inicio de un periodo transitorio que finalizé el
31 de diciembre de 2020 (articulo 126 del Acuerdo de Retirada).

2 Esta doctrina del agotamiento comunitario fue consagrada inicialmente por la Jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unidn Europea (entre otras, sentencias de 31 octubre 1974, Caso
Centrapharm/Winthrop; 22 junio 1976, Caso Terrapin/Terranova; y 11 de julio 1996, Caso
Bristol-Myers Squibb) y ha sido reconocida, con posterioridad, por los ordenamientos juridicos
de los distintos Estados miembros. En Espafia, la doctrina del agotamiento comunitario esta
recogida, en concreto, en los articulos 36 de la Ley 17/2001, de Marcas, 61.2 de la Ley 24/2015,
de Patentes y 49 de la Ley 20/2003, de Proteccién Juridica del Disefio Industrial.
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autorizacion, pueden ya circular libremente y ser objeto de sucesivos negocios
dentro del EEE, sin que sea necesaria la autorizacion del titular.

El agotamiento constituye, pues, un limite fundamental al ejercicio de los
derechos de propiedad industrial y tiene como finalidad salvaguardar la unidad
de mercado y la libre circulaciéon de las mercancias en su interior.

El agotamiento de los derechos se produce para todo el mercado del Espacio
Econdmico Europeo (EEE), integrado por todos los Estados miembros de la Unidn
Europea junto con Islandia, Liechtenstein y Noruega. Por el contrario, la
comercializacion fuera del EEE del producto patentado o marcado con el
consentimiento del titular no produce el agotamiento del derecho para la
comercializacion en el EEE. Es decir, no se admite el llamado agotamiento
internacional de los derechos de propiedad industrial3.

Esto significa que si el producto protegido ha sido puesto en el mercado en un
pais fuera del EEE, el titular conserva sus derechos dentro del EEE, de tal manera
gue puede ejercitar las acciones derivadas de la titularidad de las patentes,
disenos o marcas registrados en los distintos paises del EEE para impedir la libre
circulacion de ese producto. En este caso, los derechos del titular no se agotan.

Taly como se ha expuesto con anterioridad, desde el 1 de enero de 2021, el Reino
Unido ha pasado a tener la consideracion de tercer pais, no incluido en el EEE.

Cabe pues plantearse cdmo va a afectar esta salida del Reino Unido del EEE, al
agotamiento de los derechos de propiedad industrial, tanto en la UE como en el
Reino Unido.

El Acuerdo de Retirada ha dedicado su articulo 61 a esta cuestidon. En concreto,
este articulo establece que los derechos de propiedad industrial e intelectual que
se hayan agotado tanto en la Unién como en el Reino Unido antes del final del

3 Inicialmente, el Tribunal Supremo espafiol admitié el agotamiento internacional del derecho
de marca en las sentencias (Sala 1.2) de 15 mayo 1985 (RJ 1985, 2393) (Caso Scotsman) y de 28
septiembre de 2001 (RJ 2001, 8718) (Caso Ron Bacardi)). Sin embargo, posteriormente, en la
Sentencia (Sala 1.2) de 20 de diciembre 2005 (RJ 2006, 288) (Caso Reebok), el Tribunal Supremo
rectificd su postura, declarando que no agota el derecho la comercializacién de los productos
marcados realizada por el titular de la marca o con su consentimiento fuera del EEE. Esta ultima
interpretacidn es acorde con la jurisprudencia del TIUE y ha sido posteriormente mantenida por
el TS, entre otras, en las sentencias de 12 noviembre 2008 (RJ 2009, 139), 20 octubre 2008 (RJ
2008, 5780) y 1 septiembre 2010 (RJ 2010, 6949).
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periodo transitorio, con arreglo a las condiciones establecidas en el Derecho de
la Unidn, se seguirdn considerando agotados tanto en la Unién como en el Reino
Unido.

Por lo tanto, los derechos que se habian agotado en el territorio de la UE y en el
Reino Unido antes del inicio del periodo transitorio o durante éste, seguiran
estando agotados a partir de la media noche del 31 de diciembre de 2020.

Esto significa que los titulares de los derechos que habian introducido los
productos protegidos o marcados en el EEE, incluido el Reino Unido, antes de la
finalizacion del periodo transitorio, no recuperan sus derechos por el hecho de
pasar el Reino Unido a tener la consideracion de tercer pais y dejar de pertenecer
al EEE. Estos derechos seguiran estando agotados.

¢Y qué ocurre después? iComo afecta el agotamiento de los derechos de
propiedad industrial a partir del 1 de enero de 20217

Desde el 1 de enero de 2021 es aplicable el Acuerdo de Comercio y Cooperacién
aprobado por los negociadores de la UE y el Reino Unido el 24 de diciembre de
2020. Este Acuerdo establece regimenes preferenciales de cooperacion en
diferentes dmbitos.

En concreto, el Acuerdo de Comercio y Cooperacién dedica su Titulo V a la
propiedad industrial e intelectual. Los objetivos de ese Titulo son, entre otros,
alcanzar un nivel adecuado y eficaz de proteccién y cumplimiento de los derechos
de propiedad industrial e intelectual, facilitando la produccién, el suministro y la
comercializacién de productos y servicios innovadores y creativos entre las Partes
mediante la reduccién de las distorsiones y los obstaculos a dicho comercio,
contribuyendo asi a una economia mas sostenible e inclusiva.

En cuanto a su ambito de aplicacién, el Titulo V del Acuerdo viene a
complementary a especificar mdas detalladamente los derechos y las obligaciones
de cada una de las Partes en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y otros tratados
internacionales sobre propiedad intelectual de los que sean parte, si bien, las
normas incluidas en ese Titulo V no impedirdn que cualquiera de las Partes
introduzca una proteccién o una garantia de cumplimiento mas amplias de los
derechos de propiedad intelectual de lo que se exige en el mismo, a condicién de
gue tal proteccién o garantia de cumplimiento no infrinja las disposiciones del
Acuerdo.
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Pues bien, en concreto y respecto al agotamiento de los derechos de propiedad
industrial e intelectual, el articulo IP.5 del Acuerdo de Comercio y Cooperacion
establece:

“Articulo IP.5: Agotamiento

El presente titulo no afectard a la libertad de las Partes para
determinar si se aplica el agotamiento de los derechos de propiedad
intelectual, y en qué condiciones”.

Por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2021, la aplicacién o no del agotamiento
de los derechos de propiedad industrial y las condiciones en las que se aplique
gueda a la libre voluntad de cada una de las partes.

A este respecto, el gobierno del Reino Unido planea publicar una consulta formal
sobre lo que deberia hacer el Reino Unido en relacién con el agotamiento de los
derechos de propiedad industrial y el comercio paralelo en el futuro. Esta
consulta todavia no ha sido publicada.

Mientras tanto, el mismo gobierno del Reino Unido ha publicado unas directrices
en relacion con la operatividad del agotamiento de los derechos de propiedad
industrial y el comercio paralelo®.

Conforme a lo dispuesto en estas directrices, los bienes comercializados en el
Reino Unido, por o con el consentimiento del titular de los derechos, ya no se
consideraran agotados en el EEE.

Por el contrario, los derechos de propiedad industrial sobre mercancias
comercializadas en el mercado del EEE, por el titular de los derechos o con su
consentimiento, siguen considerandose agotados en el Reino Unido.

Se establece, pues, un tratamiento no igualitario que afecta al régimen de
exportaciones e importaciones desde y hacia el Reino Unido.

Asi, las empresas que importen a cualquier pais de la UE productos protegidos
por derechos de propiedad intelectual desde el Reino Unido, van a necesitar el
consentimiento y autorizacion del titular, pues la prioritaria puesta en el mercado
del Reino Unido no va a producir el agotamiento de los derechos. Por el contrario,
las importaciones que se realicen al Reino Unido desde el EEE, no se van a ver

4 www.gov.uk/guidance/exhaustion-of-ip-rights-and-parallel-trade.
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afectadas, ya que la puesta en el mercado de los productos dentro del EEE si que
producird el agotamiento de los derechos de propiedad industrial.

Esta situacion, de mantenerse finalmente, puede causar importantes
disfunciones en el mercado y afectar seriamente a las importaciones vy
exportaciones comerciales tal y como se han venido desarrollando hasta ahora.
Y es que, son muchas las empresas que pueden ver comprometidos sus negocios
al necesitar el consentimiento de los titulares de los derechos para la importacién
de productos a la UE, desde el Reino Unido. Esto puede ser especialmente
relevante, si se tiene en cuenta que un buen numero de multinacionales,
especialmente norteamericanas, han utilizado tradicionalmente el Reino Unido,
como puerta de entrada para la comercializacidon en Europa de sus productos y
servicios.

No obstante, para tener una respuesta final sobre cdmo va a operar el
agotamiento comunitario de los derechos de propiedad industrial tras el Brexit,
habrd que esperar las decisiones que en un futuro, no muy lejano, vaya
adoptando el Reino Unido sobre esta cuestion.

Angela del Barrio Pérez
adelbarrio@abcgcabogados.com
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