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278 JUAN CAMILO CONTRERAS-JARAMILLO

RESUMEN

Las tensiones que actualmente sufre la figura del agotamiento de los
derechos de propiedad intelectual se han caracterizado como una pugna
entre viejas y nuevas concepciones del sistema de regulacion de la propie-
dad intelectual; sin embargo, estas no son nada distinto a las expresiones
actuales de la antigua convivencia entre las explicaciones de propiedad
y de mercado. Este articulo de revision busca identificar el origen de las
teorias que explican la figura del agotamiento en Estados Unidos, la
Union Europea y Colombia, con el objetivo de analizar su incidencia en
las actuales tensiones de este concepto.

Palabras clave
agotamiento; primera venta; derechos de propiedad intelectual; compe-
tencia; mercados; propiedad
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ABSTRACT

Today’s debates around the exhaustion doctrine it’s characterized by
the confrontation between old and new conceptions of the intellectual
property system. Notwithstanding, such tensions do not differ from the
longstanding coexistence between the property and market rules. This
review article aims to identify the origin of the exhaustion’s explanatory
theories in the United States, the European Union and Colombia target-
ing the current tensions of this figure.

Keywords
exhaustion doctrine; first sale doctrine; intellectual property; competition
law; market; property
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INTRODUCCION

El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual (DPI)! ha
sido definido, por ejemplo, como un “principio segun el cual, una
vez que un producto ha sido vendido en un mercado, el titular de la
propiedad intelectual ya no tiene derechos sobre €l (...)”. Sin em-
bargo, la simpleza de la definicion oculta el entramado de teorias,
intervenciones judiciales y regulaciones especiales que conforman la
figura del agotamiento de los DPI, pues se enfrentan e interrelacio-
nan los diferentes derechos de propiedad (los limites y excepciones
a tales derechos), las relaciones contractuales (los comerciantes y
consumidores involucrados en ellas) y la proteccion del mercado
(los eventuales actos de competencia desleal, la promocion de la
libre competencia, la eficiencia y la integracidon de los mercados).

Este estudio pretende identificar las distintas explicaciones y
teorias que soportan esta figura, conocida como agotamiento del
derecho, doctrina del consentimiento o doctrina de la primera venta®.
Revisaremos sus origenes, su desarrollo y los efectos derivados de
su aplicacion desde la perspectiva que brindan los marcos tedricos
que han servido como sustento de la regulacion del agotamiento
de los derechos de propiedad intelectual.

Para esta tarea, se han escogido tres referentes geograficos sobre
los que se realizara el estudio planteado: la Unién Europea (UE),
Estados Unidos de América (EEUU) y Colombia.

Concretamente, en este trabajo de revision, se toma uno de los
muchos elementos que integran el gran sistema de proteccién de la
propiedad intelectual con el objetivo de analizarlo, identificar sus
justificaciones, caracteristicas y retos a futuro.

1 Algunas veces en el texto se utilizara la expresion completa de Derechos de Propiedad Intelec-
tual y en otras oportunidades su abreviatura DPI, para facilitar la lectura y evitar cacofonias
y repeticiones disonantes en el escrito.

2 Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, Glosario de términos. Disponible
en: http://www.wipo.int/wipolex/en/glossary/#0. Organizacion Mundial del Comercio,
OMC, Glosario de términos. Disponible en: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/
glossary_s.htm, https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm. Estados
Unidos, Copyright Act, 17 USCS Sects. 101-810, 1976, art. 109. Disponible en: http:/www.
copyright.gov/titlel7/, http://copyright.gov/title]7/92appa.pdf, https://www.law.cornell.edu/
copyright/copyright.table.html

3 Enel presente trabajo se utilizara la palabra agotamiento para referirse al fendmeno tanto en
materia de propiedad industrial, como en derecho de autor. En su desarrollo se puntualizaran
los diferentes efectos que estas denominaciones pueden conllevar.
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I. PRIMERA PARTE

Aunque el lector podra identificar en la mayoria de los casos dife-
rentes teorias de la propiedad (incluso se haran algunas referencias
directas en el texto a ellas), este articulo no pretende asumir las
discusiones sobre posiciones filosoficas, politicas o economicas®* en
torno a esta o a la propiedad intelectual en particular®. La primera
parte de este trabajo esta dirigida a una finalidad mucho mas mo-
desta: analizar la creacion y desarrollo de la figura del agotamiento
delos DPI y las teorias que han explicado su surgimiento, consolida-
cion y avances; esto, con el fin de concretar un vocabulario comtn
que permita adelantar un conjunto de reflexiones sobre la figura
del agotamiento de los DPI, sin trasladarse a los enfrentamientos
de posiciones inconmensurables sobre el deber ser de la propiedad
intelectual®.

A. Origen de la figura del agotamiento de los
derechos de propiedad intelectual: el origen
jurisprudencial del agotamiento del derecho

En Estados Unidos’ y la Unién Europea® se ha reconocido inva-
riablemente el origen jurisprudencial del agotamiento de los DPI;
bien como un limite o excepcidn propia del derecho de propiedad
intelectual, o bien como un instrumento regulador del mercado.
El caracter netamente jurisprudencial de la regla de la “primera
venta” o teoria del agotamiento del derecho se puede identificar
claramente desde finales del siglo XIX, iniciando en Estados Unidos
(al igual que en Alemania, como se sefialara mas adelante) con las

4 Sobre las justificaciones econdémicas, RoNaLD A. Cass & KertH N. Hyrton, The Laws of Cre-
ation. Property Rights in the World of Ideas (Harvard University Press, Boston, 2013). O su
contrapunto, WiLLIAM PaTRY, How to Fix Copyright (Oxford University Press, Oxford, 2011).

5 William Fisher destaca los “factores culturales e ideoldgicos” que dieron pie al desarrollo
de la propiedad intelectual. WiLLiaM W. FisHER, 111, The Growth of Intellectual Property: A
History of the Ownership of Ideas in the United States/Geistiges Eigentum - ein ausufernder
Rechtsbereich: Die Geschichte des Ideenschutzes in den Vereinigten Staaten, Eigentum im
Internationalen Vergleich, 265-291 (Vandenhoeck & Ruprecht, 1999). Disponible en: http://
cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iphistory.pdf

6 En este sentido, ver el propodsito de los Midlevel Principles que plantea ROBERT P. MERGES,
Justifying Intellectual Property (Harvard University Press, Cambridge, London, 2011).

7  CHRISTINA BOHANNAN & HERBERT HOVENKAMP, Creation without Restraint. Promoting Liberty
and Rivalry in Innovation, 368 (Oxford University Press, Oxford, 2012).

8  Guy TriTTON, Intellectual Property in Europe, 648 (3" ed., Sweet & Maxwell, London, 2008).
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primeras sentencias que reconocieron esta figura’, pasando luego
por las decisiones del Tribunal de Justicia de la Union Europea
(llamado Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas hasta
2009) en 1971 sobre los procesos de integracion econdémica que se
estaban consolidando en el viejo continente'’, para terminar con
los mas recientes pronunciamientos sobre la aplicacion de la figura
a soportes digitales'' y contratos de licencia.

1. El agotamiento y la sucesion entre propiedad y com-
petencia en Estados Unidos

El agotamiento de los DPI en Estados Unidos surge del analisis
jurisprudencial que hace la Corte Suprema de la relacion existente
entre el monopolio legal otorgado al titular de una patente y el
derecho real de dominio de quien adquiere un aparato contentivo
de esa misma patente. Asi, en el caso Adams v. Burke, de 1873'%, la
Corte Suprema de Estados Unidos estudio la demanda instaurada
por un cesionario de una patente sobre tapas de atatides contra el
duefio de una funeraria que utilizaba la patente dentro del territorio
asignado de forma exclusiva por el titular de la patente al deman-
dante; sin embargo, el analisis de la Corte Suprema se concentro
en determinar si este uso por parte de la funeraria constituia una
infraccion al derecho del cesionario teniendo en cuenta que el
propietario de la funeraria habia comprado legitimamente de otro
cesionario las tapas protegidas por el titulo de patente, fuera del
territorio asignado al demandante.

En este caso, la Corte Suprema reconocioé que, aunque el Patent
Act de 1836', vigente para ese momento, otorgaba al titular del

9  Antoni Rusi-Puig, Copyright Exhaustion Rationales and Used Software: A Law and Economics
Approach to Oracle v. UsedSoft, 4 Journal of Intellectual Property, Information Technology and
e-Commerce Law, JIPITEC, 3, 159-178 (2013). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2408659. YoNATAN EVEN, Appropriability, First Sale & Exhaustion,
1-77, 5-10 (September 28, 2008). Disponible en: http:/ssrn.com/abstract=1274822

10 Guy TriTTON, Intellectual Property in Europe, 648 (3" ed., Sweet & Maxwell, London, 2008).

11 Antoni Rusi-Puia, Copyright Exhaustion Rationales and Used Software: A Law and Economics
Approach to Oracle v. UsedSoft, 4 Journal of Intellectual Property, Information Technology and
e-Commerce Law, JIPITEC, 3, 159-178, 170 (2013). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2408659

12 Estados Unidos, Corte Suprema, Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873). Disponible en: https://
supreme.justia.com/cases/federal/us/84/453/case.html

13 Estados Unidos, Patent Act of 1836, Ch. 357, 5 Stat. 117 (July 4, 1836). Disponible en: http://
www.ipmall.info/hosted_resources/lipa/patents/patent_act_of _1836.pdf
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derecho de patente (via su cesionario en este caso) un “monopo-
lio” sobre el uso, la fabricacion y cualquier autorizacion a terceros
sobre la patente o parte de ella, y que incluso permitia otorgar
autorizaciones para la explotacioén y uso de la patente en todo el
territorio nacional o en parte de €l; tal disposicidn, en el caso de la
subdivision de territorios con fines comerciales por parte del titular
de la patente, debe ser interpretada bajo la regla de que “una vez
fabricados y vendidos legitimamente, los objetos protegidos por
una patente no son sujetos de restriccion alguna respecto del uso
que de ellos se haga™*. Para llegar por primera vez a la regla que
acepta el agotamiento de un derecho de propiedad intelectual, la
Corte Suprema de Estados Unidos parte del reconocimiento inicial
de la teoria de la propiedad absoluta'®, mediante la cual la juris-
prudencia hasta ese entonces sostuvo que por medio de la venta
de una “maquina” patentada, el comprador adquiria el derecho de
uso sobre esa maquina; sin embargo, inmediatamente fue expuesta
esta linea jurisprudencial, la Corte asumid como justificacion de la
regla del agotamiento del derecho la “teoria de la recompensa”'®.
Asi, la Corte afirmé que con la primera venta de una “maquina o
instrumento” patentado, el titular de los derechos recibe toda la
“consideracion” econdmica que la ley puede otorgar'’; es decir, se
establecio jurisprudencialmente hasta dénde llega el derecho de
propiedad del titular de la patente.

La teoria de la recompensa esta fundada en la mas general
labor-desert theory sobre la propiedad en general’®, mediante la
cual se defiende el merecimiento de una persona a poseer algo que

14 Estados Unidos, Corte Suprema, Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873). Disponible en: https:/
supreme.justia.com/cases/federal/us/84/453/case.html. Traduccion libre del autor.

15 Antont Rusi-Puic, Copyright Exhaustion Rationales and Used Software: A Law and Economics
Approach to Oracle v. UsedSoft, 4 Journal of Intellectual Property, Information Technology and
e-Commerce Law, JIPITEC, 3,159-178, 162 (2013). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2408659

16 Antoni Rubi-Puigidentifica esta teoria con el reconocimiento de ganancias a favor del titular
de DPI, mediante el ejercicio de los actos legalmente reconocidos. ANTont Rusi-Puic, Copyright
Exhaustion Rationales and Used Software: A Law and Economics Approach to Oracle v. Used-
Soft, 4 Journal of Intellectual Property, Information Technology and e- Commerce Law, JIPITEC,
3, 159-178 (2013). Disponible en: http:/papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2408659

17 “The patentee or his assignee having in the act of sale received all the royalty or consideration
which he claims for the use of his invention in that particular machine or instrument”.

18 Segun Peter Jaszi, esta teoria ayudo a forjar las ideas fundantes de la propiedad intelectual
que se mantienen intactas hoy. PETER Jaszi, Toward a Theory of Copyright: The Metamorphoses
of ‘Authorship’, 1991 Duke Law Journal, 455-502, 478 (1991). Disponible en: http://scholarship.
law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3150&context=dlj
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el titular de la patente ha creado mediante su labor productiva®.
Asi el agotamiento se identifica como un limite intrinseco a la
propiedad intelectual, mediante el cual se logra evitar que el titular
del derecho® obtenga mas provecho del que deberia recibir por su
esfuerzo creador.

Esta doctrina utilitarista que fue ratificada en el caso Keeler v.
Standard Folding Bed Co., de 1895, termind de consolidarse como
precedente en Estados Unidos, para derecho de autor en 1908 y
en 1913 para asuntos relacionados con patentes®.

Justo cuando el agotamiento de los DPI comenzaba a consoli-
darse en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos,
la sentencia de la Corte de Apelaciones del 6 Circuito, en el caso
Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.
(1896)*, sugiere por primera vez la relacion entre la extension del
derecho de propiedad intelectual, los contratos comerciales y el
mercado. En esa sentencia, tal vez bajo la influencia de la norma

19 WiLLiam W. FisHer, 111, The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of
Ideas in the United States/Geistiges Eigentum - ein ausufernder Rechtsbereich: Die Geschichte
des Ideenschutzes in den Vereinigten Staaten, Eigentum im Internationalen Vergleich, 265-291
(Vandenhoeck & Ruprecht, 1999). Disponible en: http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/
iphistory.pdf

20 Seentiende como aquella limitacion que tiene su fundamento en la misma finalidad del derecho;
en este caso, derecho de propiedad intelectual. Esta se contrapone a una limitacion extrinseca.
ErNESTO PENA-QUINONEZ, El derecho de bienes (1* ed., Libreria Juridicas Wilches, Bogota,
1995). Disponible en: http://www.dasumo.com/libros/el-derecho-de-bienes-%E2%80%93-
ernesto-pe%C3%Bla-qui%C3%Blonez-pdf.html. Sobre el agotamiento entendido como un
limite intrinseco de los DPI, FERNANDO CARBAJO-CASCON, La distribucion selectiva y el comercio
paralelo de productos de lujo (1* ed., Grupo Editorial Ibanez, Bogota, 2010).

21 Estados Unidos, Corte Suprema, Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659 (1895).
Disponible en: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/157/659/case.html

22 YonATAN EVEN, Appropriability, First Sale & Exhaustion, 1-77 (September 28, 2008). Disponible
en: http://ssrn.com/abstract=1274822. Casos como Estados Unidos, Corte de Apelaciones
del 8 Circuito, National Phonograph Co. v. Schlegel, 128 F. 733 (US Court of Appeals for the
Eighth Circuit, 8 Cir. 1904) y Estados Unidos, Corte Suprema, Bobbs-Merrill Co. v. Straus,
201 U.S. 339 (1908). Disponible en: http:/caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/210/339.html

23 YonATAN EVEN, Appropriability, First Sale & Exhaustion, 1-77 (September 28, 2008). Disponible
en: http://ssrn.com/abstract=1274822. Casos como Estados Unidos, Corte Suprema, E. Bement
& Sons v. National Harrow Co., 186 U.S. 70 (1902). Disponible en: https://www.law.cornell.
edu/supremecourt/text/186/70. Estados Unidos, Corte de Apelaciones del 6 Circuito, John
D. Park & Sons Co. v. Hartman, 153 F. 24, 27 (US Court of Appeals for the Sixth Circuit, 6™
Cir. 1907). Estados Unidos, Corte de Apelaciones del 7 Circuito, Victor Talking Machine Co.
v. The Fair, 123 F. 428 (US Court of Appeals for the Seventh Circuit, 7 Cir. 1903). Estados
Unidos, Corte de Apelaciones del 8 Circuito, National Phonograph Co. v. Schlegel, 128 F. 733
(US Court of Appeals for the Eighth Circuit, 8" Cir. 1904).

24 Estados Unidos, Corte de Apelaciones del 6 Circuito, Heaton-Peninsular Button-Fastener Co.
v. Eureka Specialty Co., 77 F. 288 (US Court of Appeals for the Sixth Circuit, 6" Cir. 1896).
Disponible en: http://openjurist.org/77/f1d/288
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federal fundante de la libre competencia en Estados Unidos, la
Sherman Act, de 1890% (conocida como la legislacion antitrust),
se buscaba responder a la necesidad de crear un limite mediante
el agotamiento a los efectos restrictivos de la libre competencia
que los acuerdos posventa® de productos podian tener en el mer-
cado. A pesar de la introduccion de una explicacion de mercado,
cercana a la proteccidon de la competencia, durante casi un siglo
la teoria de la recompensa, vinculada directamente con el derecho
de propiedad, se mantuvo predominante en la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Estados Unidos?’; solo hasta 1990 se puede
evidenciar la irrupcion completa de la doctrina de la proteccion de
la competencia en la regla jurisprudencial®.

25 YoNATAN EVEN, Appropriability, First Sale & Exhaustion, 1-77, 23 (September 28, 2008). Dis-
ponible en: http://ssrn.com/abstract=1274822. Estados Unidos, Sherman Act, 15 USC, Sects.
1-7, 1890. Disponible en: http://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=51&page=transcript

26 Para ampliar sobre la relacion del derecho de competencia en la jurisprudencia de Estados
Unidos en materia de agotamiento del derecho, HERBERT J. HOVENK AMP, Innovation and Compe-
tition Policy, Ch. 10 (2" ed.): Post-Sale and Related Distribution Restraints Involving IP Rights,
Cases and Materials on Innovation and Competition Policy, Chapter 10 (2013). Disponible en:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1949392. Sobre los acuerdos posventa y
los sistemas de distribucion comercial en general, OsvaLDo J. MARZORATI, Sistemas de distri-
bucién comercial. Contratos de agencia, distribucion, concesion y franchising. Modalidades de
instrumentacion. Normativa aplicable. Derechos y obligaciones de las partes. Renuncia. Resci-
sion. Solidaridad laboral. Defensa de la competencia. Internet. Propiedad industrial. Criterios
Jjurisprudenciales. Tendencias en el derecho extranjero (3* ed., Editorial Astrea, Buenos Aires,
2011). FERNANDO CARBAJO-CASCON, La distribucion selectiva y el comercio paralelo de productos
de lujo (1* ed., Grupo Editorial Ibafiez, Bogota, 2010).

27 Estoseevidencia en decisiones como Estados Unidos, Corte Suprema, U.S. v. Univis Lens Co.,
316 U.S. 241 (1942). Disponible en: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/316/241/case.
html. Estados Unidos, Corte Suprema, U.S. v. Masonite Corporation, 316 U.S. 265, 277-278
(1942). Disponible en: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/316/265/case.html. Estados
Unidos, Corte Suprema, U.S. v. Line Material Co., 333 U.S. 287, 300 (1948). Disponible en:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/333/287/. Estados Unidos, Corte Suprema, Aro
Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 259 (1961). Disponible
en: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/365/336/case.html

28 Elcaso Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. involucraba la venta de nebulizadores patentados a
hospitales. Sobre tales nebulizadores el fabricante habia dejado la inscripcion “para un inico
uso”, pero el demandado Medipart reacondicionaba los nebulizadores usados. Finalmente,
en este caso, la Corte de Apelaciones del Circuito decidio que no se constituyd una infraccion
de la patente, pues dentro de su analisis reviso que la restriccion posventa conllevaba efectos
anticompetitivos que exceden el derecho de patente otorgado. Estados Unidos, Corte Federal
del Distrito Norte de Illinois, Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., No. 89-C-4524 (1992 - WL
19535 (Northern District of Illinois Judges, Feb. 16, 1990).

29 No obstante, mucho antes, en el caso Bobbs-Merrill v. Straus (1908), algunos identifican el
germen del vinculo entre el agotamiento y la proteccion a la competencia. ArRIeL Katz, What
Antitrust Law Can (and Cannot) Teach About the First Sale Doctrine (January 23, 2012). Dis-
ponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1845842. Estados Unidos,
Corte Suprema, Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 201 U.S. 339 (1908). Disponible en: http://caselaw.
findlaw.com/us-supreme-court/210/339.html
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Esta ultima explicacion del agotamiento de los DPI* trajo con-
sigo la yuxtaposicion de tres aspectos que no eran objeto de un
analisis conjunto bajo las explicaciones de la propiedad absoluta
o de la teoria de la recompensa: (i) los derechos de propiedad inte-
lectual; (i1) las relaciones contractuales entre las partes; y (iii) los
efectos de los dos anteriores en el mercado®.

Incluso quienes critican la intervencion del derecho de la com-
petencia en la figura del agotamiento, han reconocido que tras la
figura del agotamiento del derecho de los DPI juegan los contratos
y el mercado como factores relevantes®’. A pesar de manifestar tal
reconocimiento, quienes critican tal relacion extranan aquel periodo
en que la jurisprudencia distinguia las diferentes categorias legales,
separando los efectos de la aplicacion del derecho de propiedad,
por un lado; y por el otro, el derecho de contratos y la proteccion
a la competencia®.

Tal interrelacion normalmente se explica desde las restricciones
posventa de mercancias, entendidas como cualquier condiciona-
miento impuesto por el vendedor respecto del uso o reventa del bien
vendido originalmente**. Sin embargo, el efecto del nuevo entendi-
miento sobre las restricciones posventa, es decir, el acercamiento
de las tres categorias juridicas (propiedad intelectual, relaciones

30 YoNATAN EVEN, Appropriability, First Sale & Exhaustion, 1-77, 21 (September 28, 2008). Dis-
ponible en: http://ssrn.com/abstract=1274822

31 Sobre la integracion de los tres elementos, HERBERT J. HOVENKAMP, Post-Sale Restraints and
Competitive Harm: The First Sale Doctrine in Perspective, NY U Annual Survey of American Law,
101-158 (2011). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1540527##.
WiLLiam W. FisHER, 111, The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of
Ideas in the United States/Geistiges Eigentum - ein ausufernder Rechtsbereich: Die Geschichte
des Ideenschutzes in den Vereinigten Staaten, Eigentum im Internationalen Vergleich, 265-291
(Vandenhoeck & Ruprecht, 1999). Disponible en: http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/
iphistory.pdf

32 MELISSA GOLDBERG, 4 Textbook Dilemma: Should the First Sale Doctrine Provide a Valid De-
fense for Foreign-Made Goods?, 81 Fordham Law Review, 101-136 (2012). Disponible en: http://
ssrn.com/abstract=2042811

33 ArieL Karz, What Antitrust Law Can (and Cannot) Teach About the First Sale Doctrine, 5 (Janu-
ary 23,2012). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1845842. Yo-
NATAN EVEN, Appropriability, First Sale & Exhaustion, 1-77, 7 (September 28, 2008). Disponible
en: http://ssrn.com/abstract=1274822. Yonatan Even afirma: Al agregarse el razonamiento de
la competencia “se estd eliminando de la discusion la doctrina misma del agotamiento (...) y se
les otorga todo el peso argumentativo a los efectos anticompetitivos”. HERBERT J. HOVENKAMP,
Resale Price Maintenance: Consignment Agreements, Copyrighted or Patented Products and the
First Sale Doctrine (University of lowa Legal Studies Research Paper, 10-42, 2010). Disponible
en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1671943

34 CHRISTINA BOHANNAN & HERBERT HOVENKAMP, Creation without Restraint. Promoting Liberty
and Rivalry in Innovation, 365 (Oxford University Press, Oxford, 2012).
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contractuales y libre mercado) es utilizado por la doctrina para
explicar la correlacion inherente entre estas tres categorias® o,
por el contrario, para evidenciar el decaimiento de la teoria del
agotamiento del derecho®.

Estas dos visiones respecto de las restricciones posventa (o res-
tricciones verticales, bien sean intermarcas o intramarcas®’) surgen
desde un punto en comun, ambas reconocen que el derecho de la
competencia moderno sugiere que tales restricciones no generan
problemas de competencia relevantes en la generalidad de los casos,
es decir, que este ordenamiento entiende las restricciones verticales
como benignas en la mayoria de los casos®.

Los criticos de la interrelacion entre las tres categorias juridicas
(propiedad intelectual, relaciones contractuales y libre mercado)
antes mencionadas aseguran que ante la mirada complaciente que
el derecho de la competencia les da a las restricciones posventa, la
teoria del agotamiento del derecho hoy es sostenida por un soporte
conceptual inestable y muy cuestionado por las cortes en Estados
Unidos®. Quienes la defienden*’ aseguran que la interrelacion entre
las tres categorias ha ayudado a que la aplicacion del agotamiento
de los DPI sea modulada jurisdiccionalmente en consideracién a
los efectos que esta aplicacion pueda tener sobre la competencia®.

35 CHRISTINA BOHANNAN & HERBERT HOVENKAMP, Creation without Restraint. Promoting Liberty
and Rivalry in Innovation, 365 (Oxford University Press, Oxford, 2012). CarRLos ANDRES URIBE-
PIEDRAHITA, Cuestiones concurrenciales y marcarias en la distribucion de piezas de recambio
(la problematica de los aftermarkets), en Marcas y distribucion comercial, 213-268 (EDUARDO
GALAN-CORONA & FERNANDO CARBAJO-CASCON, coords., Ediciones Universidad de Salamanca,
Salamanca, 2011).

36 YonAaTaN EVEN, Appropriability, First Sale & Exhaustion, 1-77, 5 (September 28, 2008). Dispo-
nible en: http://ssrn.com/abstract=1274822

37 Dieco CHUANE-DAPKEVICIUS, Derecho de marcas. Funcion y concepto, nulidades, registro,
representacion grdfica. Derecho comparado, 357 (1* ed., Editorial B de F, Montevideo, 2011).

38 CHRISTINA BOHANNAN & HERBERT HOVENKAMP, Creation without Restraint. Promoting Liberty
and Rivalry in Innovation, 367 (Oxford University Press, Oxford, 2012).

39 YonataN EVeN, Appropriability, First Sale & Exhaustion, 1-77 (September 28, 2008). Disponible
en: http://ssrn.com/abstract=1274822

40 Otros incluso aseguran que el elemento de competencia ha estado presente durante toda la
evolucion de la figura en relacion con las restricciones posventa al mercado. HERBERT J. Hov-
ENKAMP, Innovation and Competition Policy, Ch. 10 (2" ed.): Post-Sale and Related Distribution
Restraints Involving IP Rights, Cases and Materials on Innovation and Competition Policy,
Chapter 10 (2013). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1949392.
HerBEeRT J. HOVENKAMP, IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview (University of
Towa Legal Studies Research Paper, 05-31, 2005). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=869417

41 CHRISTINA BoHANNAN & HERBERT HOVENKAMP, Creation without Restraint. Promoting Liberty
and Rivalry in Innovation, 369 (Oxford University Press, Oxford, 2012). Guy A. Rus, Rebal-
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La clara evolucion de la relacion: derechos de propiedad inte-
lectual-derecho de la competencia, en la aplicacion de la figura
del agotamiento de los DPI, tuvo un desarrollo homogéneo en la
jurisprudencia de Estados Unidos hasta 2008, cuando aparece la
sentencia de la Corte Suprema en el caso Quanta Computer, Inc. v.
LG Electronics, Inc., 128 S. Ct 2109 (2008)**. En este caso, la Corte
Suprema analizé el contenido del contrato de licenciamiento de
patente celebrado entre LG Electronics e Intel Corporation para
poder concluir si el derecho de propiedad intelectual de LG Elec-
tronics se habia agotado o no frente a los usos realizados por un
comprador de Intel Corporation, esto es, Quanta Computer, Inc. En
el contrato de licencia de una patente de procedimiento celebrado
entre los dos primeros, para que Intel Corporation pudiera fabricar
microprocesadores con esa patente, los cuales iba a comercializar
posteriormente, LG Electronics condicion6 la licencia a que los
compradores de Intel no pudieran utilizar los microprocesadores
junto con productos hechos por terceros fabricantes.

En el caso Quanta Computer, la Corte —al reconocer el agota-
miento del DPI de LG— rompio con la estrecha relacion entre los
derechos de propiedad intelectual y el derecho de competencia,
construida por la jurisprudencia de Estados Unidos. El fundamento
utilizado por la Corte* se ha entendido de dos formas: (i) como un
retroceso, pues las restricciones posventa son juzgadas sospechosas
ex ante, y los derechos de propiedad intelectual son considerados
como inherentemente monopolisticos**; o (ii) como la separacion
de los efectos entre categorias juridicas distintas, un abandono de la
interrelacidn entre derechos de propiedad intelectual, los contratos
y la libre competencia®. Es decir, una reafirmacion del vinculo ex-

ancing Copyright Exhaustion, 64 Emory Law Journal, 741-817 (2015). Disponible en: http://
law.emory.edu/elj/_documents/volumes/64/3/articles/rub.pdf

42 Estados Unidos, Corte Suprema, Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct 2109
(2008). Disponible en: http://www.supremecourt.gov/opinions/07pdf/06-937.pdf

43 Eljuez Clarence Thomas, al exponer la decision unanime de la Corte, simplemente advirtid
que “la venta autorizada de un bien en el que se materializa sustancialmente una patente, agota
el derecho de patente del titular, e impide que este ultimo invoque el titulo de patente para
controlar la posventa del mismo bien”. Estados Unidos, Corte Suprema, Quanta Computer,
Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct 2109 (2008). Disponible en: http://www.supremecourt.
gov/opinions/07pdf/06-937.pdf

44 CHRISTINA BOHANNAN & HERBERT HOVENKAMP, Creation without Restraint. Promoting Liberty
and Rivalry in Innovation, 369 (Oxford University Press, Oxford, 2012).

45 ArieL Kartz, What Antitrust Law Can (and Cannot) Teach About the First Sale Doctrine (Jan-
uary 23, 2012). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1845842
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clusivo de la figura del agotamiento con las teorias de los derechos
de propiedad intelectual.

Esta tendencia ha sido reforzada con otra sentencia mas reciente:
John Wiley & Sons, Inc. v. Supap Kirtsaeng (2011)*, en la que los
demandantes John Wiley & Sons desistieron, durante el proceso,
del uso del argumento anticompetitivo; y la Corte Suprema, por
su parte, no hizo mencién alguna a la interrelacion con la libre
competencia®’.

2. El caso de los procesos de integracion en la Union
Europea

En Europa, encontramos los primeros antecedentes jurisprudencia-
les justo después del surgimiento de la doctrina en Estados Unidos.
En Alemania, las sentencias Kolnisch Wasser y Mariani (ambas de
1902) buscaron evitar el control sobre los canales de distribucion que
conducen hasta el consumidor final por parte del titular de derechos
de propiedad intelectual®®. Tales antecedentes son la manifestacion

46 Estados Unidos, Corte de Apelaciones del 2 Circuito, John Wiley & Sons, Inc. v. Supap Kirt-
saeng (US Court of Appeals for the Second Circuit, 2" Cir. 2011). Disponible en: http://law.
justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/09-4896/09-4896_complete_opn-2011-08-15.
html

47 Esta posicion se puede ejemplificar con los comentarios del juez Antonin Scalia de la Corte
Suprema de Estados Unidos, quien afirmé en su salvamento de voto en el caso Actavis: “La
clave, por supuesto, es que el titular de la patente, cuando realice cualquier acto, incluyendo
conciliar, debe actuar dentro del ambito de la patente. Si su actuacion sobrepasa el monopolio
de poderes otorgados por la patente, nosotros hemos sostenido que, solo entonces, tales ac-
ciones resultan susceptibles al escrutinio del derecho de la competencia” (traduccion libre del
autor). Estados Unidos, Corte Suprema, Federal Trade Commission v. Actavis, Case No. 12-416
(June 17, 2013). Disponible en: http:/www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-416_m5nO0.
pdf

48 Juan IgNacio Ruiz-Peris, Agotamiento comunitario de la marca y agotamiento internacional
en la doctrina del Tribunal de Justicia, en El papel de la jurisprudencia en el TICE en la ar-
monizacion del derecho europeo — situacion y perspectiva tras cincuenta afios, 353-392 (1* ed.,
SALVADOR VILATA-MENADAS, coord., Universitat de Valéncia, Valéncia, 2005). En la misma
linea, Christopher Stothers trae un extracto de la sentencia Guajakol-Karbonat, también de
1902: “The effect of a patent (for a process) is that no-one, except the proprietor (or the persons
whom he has authorized) may manufacture a product by the said process and put it on the
domestic market. By this act, however, the effect of the protection conferred by the patent is
exhausted. The proprietor who has manufactured the product and has put it on the market
under this protection which excludes competition from other parties, has enjoyed advantages
which the patent confers upon him and has thus exhausted his right”. CHRISTOPHER STOTHERS,
Patent Exhaustion: the UK Perspective, 16 Annual Conference on Intellectual Property Law
and Policy, Fordham University School of Law, 27-28 March 2008. Disponible en: http://ford-
hamipconference.com/wp-content/uploads/2010/08/Christopher-Sothers-Patent-Exhaustion.
pdf
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directa de la llamada specific subject matter doctrine®, analizada
por primera vez en Alemania por Josef Kohler, “quien elabor¢ el
principio de conexion entre los diferentes actos de explotacion de
la patente”. De acuerdo a este principio, los actos de explotacion
legalmente reconocidos demarcan la extension del derecho del ti-
tular y el limite al provecho econémico que este puede obtener; asi,
el titular del derecho de propiedad intelectual no estara legitimado
para ejercer sus facultades cuando un determinado uso esté fuera
del alcance del derecho mismo, es decir, el titular habra agotado
sus derechos’'.

En relacion con la integracidon europea, podemos sefialar que
en 1971 el Tribunal de Justicia de la entonces Comunidad Eco-
nomica Europea decidio que el ejercicio del derecho exclusivo de
un productor de fonogramas para distribuir sus grabaciones no
puede extenderse hasta permitirle prohibir la comercializacion de
estos productos en un pais cuando ¢l mismo ya ha consentido la
distribucion de las copias en otro pais miembro de la Comunidad.
Asi, en el caso Deutsche Grammophon, GmbH contra Metro-SB-
Grossmarket, GmbH & Co.**, teniendo en cuenta las disposiciones
sobre libre circulacion de mercancias consagradas para la época en
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Econémica Europea®, el
Tribunal de Justicia concluyo que el ejercicio del derecho exclusivo
para distribuir copias de una grabacién sonora puede atentar contra
el proposito de fusionar los mercados nacionales en un mercado
unico, en la medida en que el inico fundamento para justificar la
prohibicion de comercializacion de los productos en la Republica
Federal de Alemania fue su procedencia desde Francia, en donde

49 Guy TriTTON, Intellectual Property in Europe, 648 (31 ed., Sweet & Maxwell, London, 2008).

50 Antoni RuBi-Puig, Copyright Exhaustion Rationales and Used Software: A Law and Economics
Approach to Oracle v. UsedSoft, 4 Journal of Intellectual Property, Information Technology and
e-Commerce Law, JIPITEC, 3, 159-178, 162 (2013). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2408659

51 Joser KoHLER, Handbuch des Deutschen Patentrechts in Rechtsvergleichender Darstellung, 452
ss. (I** ed., Druck und Verlag von J. Bensheimer, Mannheim, 1900).

52 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Deutsche Grammophon, GmbH contra
Metro-SB-Grossmarket, GmbH & Co., asunto 78/70 (1971). Disponible en: http://www.ippt.
eu/files/1971/TPPT19710608_ECJ_Deutche_Grammophon_Gesellschaft_v_Metro.pdf

53 Tratado constitutivo de la Comunidad Econdémica Europea, Tratado CEE, Roma, 25 de marzo
de 1957, en especial articulos 3, 5, 36, 86, 86 y 177. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:xy0023.
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una filial del titular habia realizado de forma legitima la primera
venta>.

Mas adelante, en los casos Central Farm contra Winthrop y
Central Farm contra Sterling Drug (ambos en 1974), el Tribunal de
Justicia termind de dar forma a la teoria del agotamiento al reco-
nocer que por medio de esta se acotaba el derecho de propiedad
intelectual exclusivo hasta “la primera puesta en circulacion de los
bienes en el mercado comunitario”.

Aunque en las sentencias hito antes mencionadas se encontraran
referencias a las doctrinas de la propiedad absoluta y a la specific
subject matter doctrine como explicaciones subyacentes del agota-
miento del derecho, lo cierto es que tanto en Grammophon como
en Central Farm se enfatiza en que la construccion de la figura
del agotamiento en la Comunidad Europea se ha hecho sobre la
necesidad de garantizar un mercado Unico (comunitario) y evitar
las amenazas a las disposiciones de libre circulacién de bienes con-
sagradas en los tratados comunitarios, por ejemplo, para la época
el Tratado de Roma de 1957%.

Una serie de casos® posteriores a la consolidacion de la figura
del agotamiento aplicaron de igual forma los articulos 28 y 30 del

54 En este sentido, el Tribunal de Justicia justifico la libre circulacion de mercancias (para pro-
teger el mercado inico) mediante argumentos procedentes del derecho de la competencia y
del derecho contractual, para finalmente poder concluir una regla de propiedad intelectual.
Guy TRITTON, Intellectual Property in Europe (3" ed., Sweet & Maxwell, London, 2008). Esto
reafirma la autodeterminacion amplia que mantienen los paises miembros de la Union Europea
en materia de derechos de propiedad, la cual motivo el acercamiento entre la competencia, los
contratos y el agotamiento de los DPI. Guipo WESTKAMP, Intellectual Property, Competition
Rules and the Emerging Internal Market: Some Thoughts on the European Exhaustion Doc-
trine, 11 Marquette Intellectual Property Law Review, 2, 291-335 (2007). Disponible en: http://
scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1096&context=iplr

55 El caso Sirena v. Eda es un antecedente de la consolidacion que se dio en 1974. Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, TJCE, Sirena S.r.l. v. Eda S.r.l., caso 40/70, E.C.R.
69 (1971).

56 Guy TriTTON, Intellectual Property in Europe, 653, 655 (3™ ed., Sweet & Maxwell, London,
2008).

57 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, TICE, IHT Internationale Heiztechnik
GmbH v. Ideal-Standard GmbH, E.C.R. 1-2789 (1994). Disponible en: http://curia.europa.
eu/juris/liste.jsf’num=C-9/93. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, TICE,
Pharmon BV v. Hoechst AG, E.C.R. 2281 (1985). Disponible en: http://www.ippt.eu/files/1985/
IPPT19850709_ECJ_Pharmon.pdf. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
TJCE, Keurkoop BV v. Nancy Kean Gift BV, E.C.R. 2853 (1982). Disponible en: http://biicl.
org/files/2026_c-144-81.pdf. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, TICE, Merck
& Co. v. Stephar BV, E.C.R. 2063 (1981). http://www.ippt.eu/files/1981/IPPT19810714_ECJ_
Merck_v_Stephar.pdf. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, TICE, Musik-
Vertrieb Membran GmbH v. GEM A, E.C.R. 147 (1981). Disponible en: http:/www.ippt.eu/
files/1981/IPPT19810120_ECJ_Membran_and_K-Tel_v_GEMA .pdf
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Tratado de Funcionamiento de la Unioén Europea (TFUE®®), lo
cual cred la jurisprudencia que permeé la legislacion secundaria
en Europa y, consecuentemente, las leyes nacionales.

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unidén Europea en
el caso UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp. (Sentencia
de la Corte de Justicia de la Union Europea del 3 de julio de 2012;
C-128/11), tom¢ la polémica decision de admitir que la descarga de
un software licenciado para un nimero restringido de usuarios y
para el cumplimiento de sus fines propios, da pie para que el derecho
de propiedad intelectual del titular, Oracle, se agote; permitiendo
consecuentemente que el licenciatario pudiese vender su licencia a
un tercero a través de los servicios prestados por UsedSoft™.

En UsedSoft v. Oracle, la Corte de Justicia de la UE ratifico el
fundamento de la figura del agotamiento de los DPI en Europa, al
enfatizar que el proposito de esta figura “es limitar, para evitar la
compartimentacion de los mercados, las restricciones a la distribucion
de dichas obras a lo que sea estrictamente necesario para preservar
el objeto especifico de la propiedad intelectual de que se trate (...)"*°
(negrilla fuera del texto). Asi reitera los argumentos que llevaron a
la consolidacion de la figura en el mercado comunitario y que han
sido expuestos en la jurisprudencia comunitaria invariablemente,
desde Grammophon, GmbH contra Metro-SB-Grossmarket, GmbH
& Co., hasta UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., casos
ya mencionados, pero también expuesto en otros casos, como Me-
tronome Musik GmbH v. Music Point Hokamp GmbH®', Foreningen

58 Unién Europea, Tratado de Funcionamiento de la Union Europea, TFUE, Roma, 25 de marzo
de 1957. Version consolidada disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-
Z-2010-70006

59 Para ampliar informacion sobre el caso UsedSoft, YIN HARN-LEE, UsedSoft GmbH v. Oracle
International Corp (Case C-128/11) — Sales of “Used” Software and the Principle of Exhaustion,
43 [IC, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 846-853, (2012).
TieerD OVERDUK, PoLO VAN DER PUTT, Eva DE VRIES & THOMAS SCHAFFT, Exhaustion and Soft-
ware Resale Rights. A Comparison between the European Exhaustion Doctrine and the U.S.
First Sale Doctrine in the Light of Recent Case Law, 2 CRi, 33-39 (2011). Disponible en: http://
www.vondst-law.com/files/Exhaustion?s20and%20Software%20Resale%20R ights%20CR1%620
2011-02.pdf. PauL L. C. ToRREMANS, The Future Implications of the Usedsoft Decision (CREATe
Working Paper, 2, 2014). Disponible en: http://zenodo.org/record/8382/filess CREATe-Working-
Paper-2014-02.pdf

60 Tribunal de Justicia de la Union Europea, TIUE, UsedSoft GmbH v. Oracle International
Corp. C-128/11, paragrafo 62 (3 de julio de 2012). Disponible en: http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?docid=124564&doclang=en

61 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, TICE, Metronome Musik GmbH v. Music
Point Hokamp GmbH, C-200/96, Rec. p. I-1953, apartado 14 del 28 de abril de 1998. Disponible
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af danske Videogramdistributorer, FDV v. Laserdisken®y Football
Association Premier League y otros v. QC Leisure y otros®.

A pesar de haber identificado la unificacion del mercado interno
europeo como la explicacidn final en la totalidad de las decisiones
judiciales que tratan sobre el agotamiento de los DPI, parece que tal
justificacidn para la doctrina por si sola no es suficiente para enten-
der la aplicacion de esta figura. De esta forma, la literatura juridica
recurre frecuentemente a teorias utilitarias® sobre la propiedad
intelectual con el fin de explicar el desarrollo del agotamiento de los
derechos, bien desde la perspectiva de la subject matter doctrine®,
o bien desde la teoria de la recompensa®®.

3. La teoria inconducente del caso colombiano

En el caso colombiano, los origenes del agotamiento de DPI no
siguen la misma estructura identificada en Estados Unidos y en la
Unién Europea, debido a que el origen de la figura del agotamiento
de los DPI no esta en el desarrollo jurisprudencial, sino que aparece
directamente en las normas que regulan la propiedad intelectual.
Igualmente, la jurisprudencia andina carece de ejemplos en los que
se haya abordado principalmente algiin problema relacionado con
el agotamiento del derecho; si se encuentran referencias al margen
con relacidn a casos en los que se estudian los limites a los derechos
de propiedad intelectual o las restricciones a la importaciéon de
productos dentro de la Comunidad. En las sentencias del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos 2-41-96 de

en: http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=C-200/96

62 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, TICE, Foreningen af danske Videogram-
distributorer, FDV v. Laserdisken, C-61/97, Rec. p. I-5171, apartado 13 (22 de septiembre de
1998). Disponible en: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=44104&doclang=ES

63 Tribunal de Justicia de la Union Europea, TJUE, Football Association Premier League y otros
v. QC Leisure y otros, C-403/08 y C-429/08, Rec. p. [-9083, apartado 106 (4 de octubre de 2011).
Disponible en: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-403/08&language=en

64 Antont Rusi-Puic, Copyright Exhaustion Rationales and Used Software: A Law and Economics
Approach to Oracle v. UsedSoft, 4 Journal of Intellectual Property, Information Technology and
e-Commerce Law, JIPITEC, 3,159-178, 162 (2013). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2408659

65 Guy TRrITTON, Intellectual Property in Europe (3 ed., Sweet & Maxwell, London, 2008). ver
nota 45 supra

66 Louise LonGDIN & PHEH HoON Lim, Inexhaustible Distribution Rights for Copyright Owners and
the Foreclosure of Secondary Markets for Software, 44 IIC, International Review of Intellectual
Property and Competition Law, 5, 541-568 (2013).
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1996 y 17-IP-98, de 1998, esa institucion se limita a mencionar
la figura del agotamiento explicitamente prevista en la entonces
vigente Decision Andina 344 de 1993,

El tercer caso en que el Tribunal Andino abordé el tema del
agotamiento es el proceso 24-1P-2005%, pues al examinar las im-
portaciones paralelas reconocid el agotamiento de los DPI como un
limite a estos (siendo este caso un problema del derecho exclusivo
sobre una marca). Asi, para justificar la legitimidad de las impor-
taciones paralelas al mercado andino, el Tribunal afirmo6 que el
titular de una marca perdera “todos sus derechos” sobre el bien
vendido, mientras no se haya alterado la “marca, su distintividad
o la calidad del bien””.

Aunque el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reco-
noce el agotamiento de los DPI como un limite a las facultades
de los titulares de derechos, tal afirmacion se hace desde una
justificacion proteccionista del mercado y se aleja de la teoria de
la recompensa’!, esta ultima relacionada con la conexion entre los
actos de explotacion’.

67 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 2-A1-96 (20 de junio de 1997).
Disponible en: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DocumentosEntrada/
E00000622011.pdf. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-98 (21 de
abril de 1998). Disponible en: http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Documen-
tosEntrada/E00012222011.pdf

68 Esta figura ya estaba prevista desde la Decision 311 de 1991, en su articulo 98. Comunidad
Andina, Decisiéon Andina 311, que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial (8
de noviembre de 1991). Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=224231.
Comunidad Andina, Decision Andina 344, que establece el Régimen Comtin sobre Propiedad
Industrial (21 de octubre de 1993). Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/details.
jsp?id=9454

69 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 24-1P-2005 (25 de mayo de 2005).
Disponible en: http://intranet.comunidadandina.org/documentos/DocumentosEntrada/
E00015142011.pdf

70 Tal requisito, presente en el derecho de marcas de Estados Unidos, la Union Europea y la
normatividad andina, refuerza el punto de quienes consideran que el agotamiento recae sobre
derechos y no sobre el objeto que los incorpora. En este sentido, Guy TrITTON, Intellectual
Property in Europe, 653, 655 (3" ed., Sweet & Maxwell, London, 2008).

71 “The patentee or his assignee having in the act of sale received all the royalty or consideration
which he claims for the use of his invention in that particular machine or instrument”, Estados
Unidos, Corte Suprema, Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873). Disponible en: https://supreme.
justia.com/cases/federal/us/84/453/case.html. PETER Jaszi, Toward a Theory of Copyright: The
Metamorphoses of ‘Authorship’, 1991 Duke Law Journal, 455-502, 478 (1991). Disponible en:
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3150&context=dlj. WiLLiam W.
FisHER, 111, The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of Ideas in the United
States|Geistiges Eigentum - ein ausufernder Rechtsbereich: Die Geschichte des Ideenschutzes
in den Vereinigten Staaten, Eigentum im Internationalen Vergleich, 265-291 (Vandenhoeck &
Ruprecht, 1999). Disponible en: http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iphistory.pdf

72 Jost MASSAGUER-FUENTES, El contenido y alcance del derecho de patente, Actualidad Juridica
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La normativa andina reconocia’ la posibilidad de coexistencia
de marcas similares de diferentes titulares bajo ciertas condiciones
de no uso de una de las marcas en un territorio; esta posibilidad
se elimind del ordenamiento andino en 1991 cuando la Decision
Andina 311 reconocio por primera vez el agotamiento del derecho.
En su momento, el Tribunal Andino afirmé que: “La Decision
311 que sustituyd la Decision 85 optd mds bien por privilegiar la
proteccion marcaria legitimamente adquirida en el territorio de
un Pais Miembro y no permitir la coexistencia, cuando derogo el
articulo 75 citado, limitdndose a establecer en su lugar, el principio
del agotamiento del derecho™”.

Teniendo en cuenta que en el mismo pronunciamiento antes
senialado, el Tribunal se refirid a la coexistencia como una medida
que “claramente optaba por privilegiar el libre comercio” y la equi-
para a la figura del agotamiento del derecho, el agotamiento de los
DPI dentro del ordenamiento andino es una herramienta con un
proposito de proteccidon del mercado, en el cual el analisis sobre el
alcance de los derechos de propiedad intelectual interesa en la me-
dida de los efectos que estos producen o no en el mercado andino”.

Antes de la consagracion en el ordenamiento andino, no se
pueden ubicar antecedentes normativos o jurisprudenciales sobre
el agotamiento de los DPI en Colombia; tampoco en la jurispruden-
cia o leyes internas aplicables en el pais. De forma que no ha sido
posible identificar las teorias que explican la figura del agotamien-
to de los DPI en Colombia. Con los escasos recursos disponibles,

Uria Menéndez, Homenaje al profesor D. Rodrigo Uria Gonzdlez en el centenario de sunacimien-
to, niimero extraordinario, 173-187 (2006). Disponible en: http:/www.uria.com/documentos/
publicaciones/1632/documento/art12.pdf?id=2158

73 En las decisiones andinas 85 y 344, antecesoras de la actual 486. Comunidad Andina,
Decision Andina 85, que establece el Reglamento para la Aplicacion de las Normas sobre
Propiedad Industrial (5 de junio de 1974). Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/
details.jsp?id=9464. Comunidad Andina, Decisiéon Andina 344, que establece el Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial (21 de octubre de 1993). Disponible en: http://www.wipo.
int/wipolex/es/details.jsp?id=9454. Comunidad Andina, Decision Andina 486, que establece
el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial (14 de septiembre de 2000). Disponible en:
http://[www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf

74 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 2-AI1-96, 48 (20 de junio de 1997).
Disponible en: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DocumentosEntrada/
E00000622011.pdf

75 CAROLINA BARRAGAN, MIGUEL CEBALLOS, DiaNA MARIN & Oscar TAMAYO, Agotamiento del
derecho a la luz del derecho comunitario. Union Europea y Comunidad Andina, 16 Revista La
Propiedad Inmaterial, 225-280, 266 (2012). Disponible en: http://revistas.uexternado.edu.co/
index.php/propin/article/view/3271/3680
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unicamente se puede enlazar esta figura al proceso de integracion
econodmica y de mercados que tiene como proposito la Comunidad
Andina de Naciones.

No obstante lo anterior, Mauricio Velandia identifica al ago-
tamiento de los DPI con el interés general protegido mediante
las prohibiciones de: “(i) acuerdos verticales (precio, producto y
territorio)’®; (ii) abuso de la posicion de dominio (imposicioén de
doble margen, con ganancia para fabricante y distribuidor), y
(ii1) competencia desleal (afectacion a la concurrencia)””’. De esta
forma, la explicacion propuesta por Velandia (aunque no apunta
hacia el origen de la figura en Colombia) asocia al agotamiento de
los DPI como una herramienta para asegurar la libre competencia
dentro del mercado (andino)’®.

4. ¢El agotamiento del derecho: una figura de origen lo-
cal o internacional?

Aunque el analisis de la relacion entre el agotamiento de los DPI
y el derecho internacional se separa del origen jurisprudencial de
la figura, hoy no se puede abordar ningun aspecto de la propiedad
intelectual sin remitir la discusion al plano de los tratados inter-
nacionales, que contienen la regulacion minima sobre el alcance
de la figura del agotamiento de los DPI que deben asegurar sus
paises firmantes. Sin embargo, mas alla de los muy significativos

76 Aunque debe apuntarse que en Colombia los acuerdos verticales no resultan en afectaciones
a la libre competencia per se.

77 MAURICIO VELANDIA, Agotamiento del derecho de marca y su relacion con el derecho de la com-
petencia, en Derecho internacional de los negocios. Alcances, 427-442 (1* ed., ADRIANA ZAPATA
DE ARBELAEZ, comp., Universidad Externado de Colombia, Bogota, 2009).

78 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, TICE, IHT Internationale Heiztechnik
GmbH v. Ideal-Standard GmbH, E.C.R. 1-2789 (1994). Disponible en: http://curia.europa.
eu/juris/liste.jsfInum=C-9/93. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, TICE,
Pharmon BV v. Hoechst AG, E.C.R. 2281 (1985). Disponible en: http://www.ippt.eu/files/1985/
IPPT19850709_ECJ_Pharmon.pdf. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
TIJCE, Keurkoop BV v. Nancy Kean Gift BV, E.C.R. 2853 (1982). Disponible en: http://biicl.
org/files/2026_c-144-81.pdf. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, TICE, Merck
& Co. v. Stephar BV, E.C.R. 2063 (1981). http://www.ippt.eu/files/1981/IPPT19810714_ECJ_
Merck_v_Stephar.pdf. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, TICE, Musik-
Vertrieb Membran GmbH v. GEM A, E.C.R. 147 (1981). Disponible en: http://www.ippt.eu/
files/1981/TPPT19810120_ECJ_Membran_and_K-Tel_v_GEMA .pdf. AxTont Rusi-Puig,
Copyright Exhaustion Rationales and Used Software: A Law and Economics Approach to Or-
acle v. UsedSoft, 4 Journal of Intellectual Property, Information Technology and e- Commerce
Law, JIPITEC, 3, 159-178, 162 (2013). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2408659
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Convenios de Paris (1883) y de Berna (1886), en los que no hay refe-
rencias a la figura del agotamiento de los DPI, solamente en 1994,
con la aparicion de los ADPIC, se concreta el primer instrumento
internacional que trata explicitamente a los bienes protegidos por
la propiedad intelectual como objetos de comercio internacional,
cuya regulacion puede incidir de forma importante en la “reduccion
de las distorsiones del comercio internacional y los obstaculos al
mismo””.

En este tratado, el agotamiento del derecho se encuentra en el
articulo sexto, que expresamente dispuso: “no se hara uso de nin-
guna disposicidn del presente Acuerdo en relacion con la cuestion
del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”, dejando
en libertad® a los paises miembros para regular internamente esta
materia®. Aunque algunos consideran que el tratado de los ADPIC
permite cierta flexibilidad®? en la regulacién interna de la figura del
agotamiento del derecho, la misma no podria contravenir el “es-
piritu del Acuerdo”, en especial cuando se habla del agotamiento
internacional de los DPI*. Tal flexibilidad restringida no solo se ha
sefialado respecto de los maximos del agotamiento, sino también
para los minimos, es decir, cuando los tratados internacionales de-
janen libertad a los Estados firmantes para regular el agotamiento
de los DPI, a su vez estarian imponiendo como minimo el agota-

79 Organizacion Mundial del Comercio, OMC, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) o Trade-
Related aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS, Anexo 1C del Convenio por el que
se crea la OMC, preambulo, firmado en 1994. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/
docs_s/legal_s/legal_s.htm https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

80 HanNs ULLrIcH, TRIPS: Adequate Protection, Inadequate Trade, Adequate Competition
Policy, 4 Pacific Rim Law & Policy Journal, 1, 153-210, 191 (1995). Disponible en: http://
digital.law.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/1773.1/933/4PacRimLPolyJ153.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

81 Interpretacion reconocida posteriormente en la Declaracion de Doha. Organizacion Mundial
del Comercio, OMC, Declaracion Ministerial de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC
y la salud publica, literal d del numeral 5 (2001), Doha, Catar, 14 de noviembre de 2001. Dis-
ponible en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm

82 ALEXANDER B. Popg, Note: A Second Look at First Sale: An International Look at U.S. Copy-
right Exhaustion, 19 Journal of Intellectual Property Law, 201-230 (2011).

83 Jost MAsSAGUER-FUENTEs, El agotamiento del derecho de marca y las importaciones paralelas,
5 Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, 285-328 (2001), cita a THomMAs COTTIER,
The Prospects for Intellectual Property in GATT, 28 Common Market Law Review, 2, 383-414
(1991).
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miento mas reducido®, aplicable solo para ciertas eventualidades
y solo en el ambito nacional®.

Aungque se pueda tener una fuerte sensacion sobre la relevancia
internacional de la figura del agotamiento de los DPI®, debido a su
impacto en el intercambio global de bienes y servicios, lo cierto es
que en los tratados internacionales esta figura no ha sido regulada,
o se le ha otorgado una relativa libertad al derecho interno para
implementarla (o no) de acuerdo a sus intereses sociales, politicos
y/o econdmicos?’. En este sentido, el agotamiento del derecho
abandona el escenario de politica internacional para aterrizar en
el campo de las politicas locales sobre participacion en el comercio
internacional. Es decir, el agotamiento de DPI no se caracteriza por
tener una relacion internacional X local; sino que obedece a una
logica nacional o comunitaria con efectos internacionales (local X
internacional)®.

No obstante la aparente libertad local para regular esta figura,
las regulaciones en los referentes geograficos estudiados en este
trabajo (entendidas como /locales en este contexto), comparten
una estructura basica de la figura del agotamiento de los DPI y los
mismos interrogantes sobre su evolucion®.

84 En el caso colombiano, el agotamiento de los derechos de autor no esta regulado y la impo-
sicion de un estindar minimo implicaria que por lo menos deberia aplicarse el agotamiento
nacional para el derecho de distribucion.

85 CAROLINA BARRAGAN, MIGUEL CEBALLOS, Diana MaRriN & Oscar TAMAYO, Agotamiento del
derecho a la luz del derecho comunitario. Union Europea y Comunidad Andina, 16 Revista La
Propiedad Inmaterial, 225-280, 230 (2012). Disponible en: http://revistas.uexternado.edu.co/
index.php/propin/article/view/3271/3680

86 Juan Davip Castro-GARCiA, El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, 13 Revista
La Propiedad Inmaterial, 253-282, 255 (2009). Disponible en: http:/revistas.uexternado.edu.
co/index.php/propin/article/view/463/3631

87 La libertad relativa, en lo mencionado anteriormente. Por ejemplo, en la redaccion de los
Tratados OMPI sobre Derecho de Autor se limita la figura del agotamiento del derecho a su
aplicacion: (i) solo en el derecho de distribucion; y se afirma que (ii) los paises podrian en-
contrar que no existen las “condiciones necesarias” para regular el agotamiento del derecho.
Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor
(WIPO Copyright Treaty, WCT), Ginebra, 20 de diciembre de 1996, articulo 6. Disponible
en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=295167

88 De esta forma, visto desde la perspectiva de derecho internacional, en principio, cada pais
tiene la libertad de regular el agotamiento de acuerdo a sus propios intereses; esta situacion
se puede evidenciar en el caso colombiano por la falta de regulacion en materia de derecho
de autor y las consecuentes interpretaciones alrededor de esta figura. Luis ANGEL MADRID,
Importaciones paralelas. Agotamiento del derecho de propiedad intelectual (Universidad Sergio
Arboleda, octubre 2005). Disponible en: http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/tlc_impor-
taciones%?20paralelas.htm

89 Como ya se ha mencionado anteriormente, el caso colombiano es la excepcion debido a la
escasa conflictividad judicial en la materia.
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II. SEGUNDA PARTE

En la primera parte de este trabajo se evaluo el desarrollo de la
figura del agotamiento de los DPI, desde sus origenes hasta los
mas recientes conflictos sobre propiedad intelectual. Este analisis
es presentado desde la perspectiva de lo que Robert P. Merges ha
denominado Midlevel Principles, es decir, aquellos principios inte-
gradores de teorias mas generales (sobre la propiedad intelectual
o la propiedad ordinaria) que, aunque continuan siendo conceptos
basicos, ayudan a dar sentido a doctrinas, reglas y practicas en un
area del derecho”. En la segunda parte, ¢l objetivo sera el de reto-
mar las principales teorias identificadas en la primera parte, para
luego analizar los efectos de estos marcos tedricos en relacion con
las tensiones que sufre el agotamiento hoy.

A. Las teorias detras del agotamiento

El lector ha podido identificar en el apartado anterior dos grupos
de explicaciones prevalentes a la hora de justificar al agotamiento:
las explicaciones propietarias® y las explicaciones de mercado.
También se ha hablado sobre el ordenamiento internacional como
una explicaciéon de la figura, al haberse podido comprobar que la
existencia del agotamiento esta sustentada en las politicas locales
sobre participacion en los mercados internacionales; esto ultimo a
pesar de la expresa consagracién en tratados internacionales.

Con base en lo anterior, ahora se pretende hacer evidentes las
relaciones entre las regulaciones del agotamiento y las justificacio-
nes que las han soportado en su momento, y los efectos derivados
del marco tedrico utilizado detras de la misma figura.

90 ROBERT P. MERGES, Justifying Intellectual Property, 139 (Harvard University Press, Cambridge,
London, 2011).

91 Aquellas explicaciones que reafirman la equivalencia entre la propiedad intelectual como un
derecho de propiedad, una propiedad especial o por lo menos como una relacion juridica real.
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1. El juego de las justificaciones

La figura del agotamiento ha sido consagrada normativamente
como un limite intrinseco®® al derecho de propiedad intelectual®
como una consecuencia de la explicacion propietaria que justifica
su existencia. En este sentido, el agotamiento es reconocido como
la frontera hasta donde llega el derecho exclusivo de propiedad
intelectual, bien sea porque “naturalmente” el derecho subjetivo es
asi’, o porque el titular del derecho no merece mas proteccion de
la que ya se le ha otorgado en relacion con su esfuerzo®. De otra
parte, la figura del agotamiento también ha sido utilizada como un
instrumento para la regulacion de mercados, tanto en su faceta de
politica publica de organizacion de mercados® (objetivo fijado ex
ante), como en el analisis de los efectos anticompetitivos derivados
de su aplicacion’®’ (ponderacion ex post); situacion que por supues-
to es resultado de una explicacién de mercados sobre la figura del
agotamiento de los DPI.

Como se ha descrito en el apartado anterior del presente articulo,
estas dos explicaciones no se excluyen mutuamente, al punto que
hoy se encuentran explicaciones conjuntas sobre del agotamiento®;

92 YoNATAN EVEN, Appropriability, First Sale & Exhaustion, 1-77 (September 28, 2008). Disponible
en: http://ssrn.com/abstract=1274822. Casos como Estados Unidos, Corte de Apelaciones
del 8 Circuito, National Phonograph Co. v. Schlegel, 128 F. 733 (US Court of Appeals for the
Eighth Circuit, 8" Cir. 1904) y Estados Unidos, Corte Suprema, Bobbs-Merrill Co. v. Straus,
201 U.S. 339 (1908). Disponible en: http:/caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/210/339.html

93 Estados Unidos, Copyright Act, 17 USCS Sects. 101-810, 1976, art. 109. Disponible en: http://
www.copyright.gov/titlel7/, http://copyright.gov/title17/92appa.pdf, https://www.law.cornell.
edu/copyright/copyright.table.html

94 Antoni Rusi-Puia, Copyright Exhaustion Rationales and Used Software: A Law and Economics
Approach to Oracle v. UsedSoft, 4 Journal of Intellectual Property, Information Technology and
e-Commerce Law, JIPITEC, 3,159-178, 162 (2013). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2408659

95 Seentiende como aquella limitacion que tiene su fundamento en la misma finalidad del derecho;
en este caso, derecho de propiedad intelectual. Esta se contrapone a una limitacion extrinseca.
ErNESTO PENA-QUINONEZ, El derecho de bienes (1* ed., Libreria Juridicas Wilches, Bogota,
1995). Disponible en: http://www.dasumo.com/libros/el-derecho-de-bienes-%E2%80%93-
ernesto-pe%C3%Bla-qui%C3%Blonez-pdf.html. Sobre el agotamiento entendido como un
limite intrinseco de los DPI, FERNANDO CARBAJO-CASCON, La distribucién selectiva y el comercio
paralelo de productos de lujo (1* ed., Grupo Editorial Ibanez, Bogota, 2010).

96 Guy TrITTON, Intellectual Property in Europe, 653, 655 (3" ed., Sweet & Maxwell, London,
2008).

97 MELIssA GOLDBERG, A Textbook Dilemma: Should the First Sale Doctrine Provide a Valid De-
fense for Foreign-Made Goods?, 81 Fordham Law Review, 101-136 (2012). Disponible en: http://
ssrn.com/abstract=2042811

98 Louise LoNGDIN & PHEH HooN Lim, Inexhaustible Distribution Rights for Copyright Owners and
the Foreclosure of Secondary Markets for Software, 44 IIC, International Review of Intellectual
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mas aun, siempre que pueda ser identificada una explicacion de
mercado, cualquier que ella sea, al mismo tiempo se podra encon-
trar una explicacion de propiedad, en la medida en que la figura del
agotamiento no ha sido reconocida para todas las facultades del
titular de los DPI, ni para todos los tipos de soportes en los que se
pueda materializar un objeto protegido por la propiedad intelectual
(no es un principio general del sistema de la propiedad intelectual
pues se sigue manejando como una excepcion). Un ejemplo de tal
afirmacion son los comentarios del juez Antonin Scalia de la Cor-
te Suprema de Justicia de Estados Unidos en el caso Actavis: “La
clave, por supuesto, es que el titular de la patente, cuando realice
cualquier acto, incluyendo conciliar, debe actuar dentro del ambito
de la patente. Si su actuacion sobrepasa el monopolio de poderes
otorgados por la patente, nosotros hemos sostenido que, solo en-
tonces, tales acciones resultan susceptibles al escrutinio del derecho
de la competencia™”.

2. Las teorias frente a las tensiones del agotamiento

En la medida en que las dos explicaciones del agotamiento antes
descritas han convivido a lo largo del desarrollo de la figura (el
ordenamiento internacional se descarta como una explicacion origi-
naria de la figura, de acuerdo a lo explicado anteriormente), las mas
importantes tensiones del agotamiento pueden ser entendidas desde
esas explicaciones, su enfrentamiento, asociacion o mimetismo.

El objeto del agotamiento: en primer lugar, quiero comenzar el
analisis del objeto del agotamiento con un concepto que se ha incor-
porado y convive pacificamente en la regulacion, la jurisprudencia
y la doctrina; esto es, la distincidn entre corpus mechanicum, mero
vehiculo sensible de la creacidn, y corpus mysticum, entidad que
trasciende toda ejemplarizacion'®.

El derecho de propiedad intelectual, como disciplina, se diferen-
cia de la propiedad ordinaria en la medida en que la segunda parte
del supuesto de la imposibilidad del disfrute multiple y simultaneo,

Property and Competition Law, 5, 541-568 (2013).
99 Guy TrITTON, Intellectual Property in Europe, 648 (3" ed., Sweet & Maxwell, London, 2008).
100 Tal distincion es generalmente reconocida, aunque algunas teorias puedan tratar de equiparar
los efectos. HERMENEGILDO BAYLOS-CORROZA, Tratado de derecho industrial, 136 (3* ed., Civitas,
Navarra, 2009).
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goce con el que ha de contar necesariamente la primera discipli-

na!’!. Asi, el derecho de propiedad intelectual recae sobre el bien

intelectual, el corpus mysticum y no sobre el mechanicum'”.

En consecuencia, cuando nos referimos al agotamiento de los
derechos de propiedad intelectual —ya no sobre el derecho de
propiedad como tal—, centramos el objeto de estudio en las facul-
tades derivadas de tal disciplina y no sobre las que garantizan la
propiedad ordinaria respecto del corpus mechanicum. No obstante
constituir un lugar comun en la doctrina, e incluso configurar una
descripcion obvia de la denominacion utilizada'® (agotamiento
de los derechos de propiedad intelectual), afirmar que la figura
del agotamiento recae sobre derechos y no sobre los objetos que
incorporan el derecho, no es una afirmacién plenamente aceptada
o un hecho facilmente comprobable.

En este sentido se han pronunciado Christina Bohannan y
Herbert Hovenkamp, al afirmar que una caracteristica esencial
del agotamiento (regla de la primera venta) es que esta aplica a
las cosas y no a los derechos de propiedad intelectual en abstrac-
to'*. Esta posicion se ha visto sustentada en diferentes asuntos en
materia de agotamiento, en especial, en el caso de las licencias de
software!®. En esta concepcion, el agotamiento resulta inaplica-

101 HERMENEGILDO BayLos-CoRROZA, Tratado de derecho industrial, 136 (3* ed., Civitas, Navarra,
2009).

102 Joser KoHLER, Handbuch des Deutschen Patentrechts in Rechtsvergleichender Darstellung,
83 ss. (I*t ed., Druck und Verlag von J. Bensheimer, Mannheim, 1900). En este sentido, se
pueden consultar las sentencias que resuelven los casos en que se ratifica la no proteccion de
las meras ideas y la necesidad de expresion en un soporte material para configurar el objeto
del derecho de autor, como la sentencia que resolvio la demanda de Luis Alejandro Velasco
contra Gabriel Garcia Marquez, por proteccion al derecho de autor en la novela Relato de un
ndufrago (Tribunal Superior de Bogota, Sala Civil, Luis Alejandro Velasco contra Gabriel
Garcia Marquez, 27 de enero de 1994, magistrado ponente Ricardo Zopd-Méndez). O la
que resolvid las demandas contra el libro E/ Cédigo Da Vinci. Inglaterra y Gales, Corte de
Apelaciones de Londres, Division Civil, Michael Baigent y Richard Leigh contra The Random
House Group Limited [2007] EWCA Civ 247, Caso A3 2006/0971, Cédigo Da Vinci, jueces John
Mummery, Bernard Rix y Anthony Lloyd. Disponible en: http://www.bailii.org/ew/cases/
EWCA/Civ/2007/247.html

103 Elagotamiento entendido como un limite a los derechos de propiedad intelectual. JuAN DaviD
Castro-GARCIA, El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, 13 Revista La Propiedad
Inmaterial, 253-282, 254 (2009). Disponible en: http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/
propin/article/view/463/3631

104 CHRISTINA BOHANNAN & HERBERT HOVENKAMP, Creation without Restraint. Promoting Liberty
and Rivalry in Innovation, 371 (Oxford University Press, Oxford, 2012).

105 CHrisTINA BoHANNAN, Copyright Preemption of Contracts, 67 Maryland Law Review, 611-663
(2008). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1138251
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ble para las disposiciones hechas bajo licencia'®, en la medida en
que con esta modalidad contractual el titular de los derechos de
propiedad intelectual no esta distribuyendo (acto entendido como
una disposicion del bien fisico)'’’; y mas bien se esta restringiendo
la disponibilidad de los productos, al tiempo que se esta dando la
“apariencia” de propiedad al licenciatario'®.

En el caso de las licencias, suele afirmarse que con el acto de
licenciamiento no se esta realizando una “primera venta”, sino una
simple autorizacion temporal; es decir, no hay una disposicion del
derecho sino mas bien una limitacion obligacional; de forma que el
titular de los derechos mantendria una potestad decisoria sobre
los usos de los bienes que materializan sus DPI. También se ha ex-
plicado desde la teoria de la recompensa antes mencionada, pues
afirma que el precio de la licencia (menor que el de una cesion de
derechos) no incorpora el valor de una transferencia y, en conse-
cuencia, el titular no ha recibido toda la proteccion que merece del
derecho'® y deja espacio para que este pueda controlar las copias
entregadas bajo licencia. En definitiva, las licencias a diferencia de
una trasferencia del dominio, no permiten, en principio, apropiar
todos los recursos que se esperarian de una venta.

106 En relacion con el caso Capitol Records, LLC v. ReDigi, Inc.: THEODORE SERRA, Rebalancing
at Resale: ReDigi, Royalties, and The Digital Secondary Market, 93 Boston University Law
Review, 5, 1753-1801 (2013). Disponible en: http://www.bu.edu/bulawreview/files/2013/10/
SERRA_Resale.pdf. Estados Unidos, Corte del Distrito Sur de New York, Capitol Records,
LLC v. ReDigi, Inc., No. 12-95, 2013 WL 1286134 (United States District Court, Southern
District of New York, SDNY, March 30, 2013). Disponible en: https://cases.justia.com/federal/
district-courts/new-york/nysdce/1:2012cv00095/390216/109/0.pdf

107 Entre otras sentencias sobre esta misma linea: Estados Unidos, Corte del Distrito Norte de
California, Division San José, Adobe Systems, Inc. v. Stargate Software Inc., 216 F.Supp.2d
1051 (United States District Court, N.D. California, San Jose Division, N.D. Cal. 2002).
Disponible en: https://h20.law.harvard.edu/cases/4333. Estados Unidos, Corte de Apelacio-
nes del Circuito Federal, DSC Communications Corporation v. Pulse Communications, Inc.,
170 F.3d 1354 (United States Court of Appeals, Federal Circuit, Fed. Cir. 1999). Disponible
en: http://openjurist.org/170/f3d/1354. Estados Unidos, Corte de Apelaciones del 9 Circuito,
MAI Systems Corporation v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511 (US Court of Appeals for
the Ninth Circuit, 9" Cir. 1993). Disponible en: https:/www.law.cornell.edu/copyright/ca-
ses/991_F2d_511.htm

108 AaroN K. PERzaNowskT & JASON ScHULTZ, Digital Exhaustion, 58 University of California, Los
Angeles, UCLA Law Review, 889-946, 903 (2011). Disponible en: http://www.uclalawreview.
org/pdf/58-4-1.pdf

109 Antont Rusi-Puia, Copyright Exhaustion Rationales and Used Software: A Law and Economics
Approach to Oracle v. UsedSoft, 4 Journal of Intellectual Property, Information Technology and
e-Commerce Law, JIPITEC, 3, 159-178, 168 (2013). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2408659

Vniversitas. Bogota (Colombia) N° 131: 277-322, julio-diciembre de 2015


http://www.bu.edu/bulawreview/files/2013/10/SERRA_Resale.pdf
http://www.bu.edu/bulawreview/files/2013/10/SERRA_Resale.pdf
https://h2o.law.harvard.edu/cases/4333
http://openjurist.org/170/f3d/1354

304 JUAN CAMILO CONTRERAS-JARAMILLO

Cualquiera de las dos explicaciones sobre la inoperancia del ago-
tamiento llevaria a confirmar la anterior afirmacion de Bohannan'y
Hovenkamp: el agotamiento no aplica a los DPI en abstracto, sino
a los bienes que materializan esos DPI (que circulan en el mercado
e interesan al andlisis de politicas de competencia o integracion),
en la medida en que el titular, por medio de la licencia, mantiene
suderecho y asi no se podria agotar (posicién que mantiene el statu
quo del titular del derecho subjetivo, en relacion con una explicacion
desde la propiedad) .

Tanto en Estados Unidos, como en la Union Europea, podemos
identificar casos en los que, a pesar de mediar contratos de licencia,
los jueces encontraron méritos suficientes para aplicar el agotamien-
to de los DPI; esto permitio a los licenciatarios disponer del bien
en contra de las condiciones de la licencia otorgada. En Estados
Unidos, el referente es el caso Quanta antes resefiado, y en la Union
Europea es el caso UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp."°.

Al habilitar el agotamiento en virtud a una licencia que tiene
por objeto permitir el uso de derechos de propiedad intelectual,
estos dos antecedentes judiciales parecen retomar el lugar comun
de la figura; es decir, el agotamiento recae sobre los derechos de
propiedad intelectual'!, lo que se aleja de la aguda pero minoritaria
interpretacion que hacen Bohannan y Hovenkamp''.

110 Reto M. HirLty, Kaya KOkLU & FABIAN HAFENBRADL, Software Agreements: Stocktaking and
Outlook — Lessons from the UsedSoft v. Oracle Case from a Comparative Law Perspective, 44
International Review of Intellectual Property and Competition Law, 3, 263-292 (2013).

111 KerrH HARRIS, For Promotional Use Only: Is the Resale of a Promotional CD Protected by the
First Sale Doctrine?, 30 Cardozo Law Review, 4, 1745-1772 (2009). Disponible en: http:/www.
cardozolawreview.com/Joomlal.5/content/30-4/HARRIS.30-4.pdf

112 Se califica de minoritaria la afirmacién de que el agotamiento recae sobre los objetos que
materializan el derecho y no sobre los derechos mismos, toda vez que a este resultado —es
decir, la imposibilidad de aplicacion del agotamiento para los casos de licencias de uso—,
también han llegado quienes afirman que el agotamiento recae sobre los derechos de pro-
piedad intelectual. En este sentido, se pueden ver los casos Vernor v. Autodesk o MDY In-
dustries v. Blizzard Entertainment, en los que se reconoce la facultad al titular del software
licenciado de restringir a sus usuarios cualquier transferencia del mismo. Estados Unidos,
Corte de Apelaciones del 9 Circuito, Vernor v. Autodesk, No. 09-35969 (US Court of Ap-
peals for the Ninth Circuit, 10 September 2010). Disponible en: http://cdn.ca9.uscourts.gov/
datastore/opinions/2010/09/10/09-35969.pdf. Estados Unidos, Corte de Apelaciones del 9
Circuito, MDY Industries v. Blizzard Entertainment, No. 09-15932 (US Court of Appeals for
the Ninth Circuit, 17 February, 2011). Disponible en: http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/
opinions/2011/02/17/09-15932.pdf

Vniversitas. Bogota (Colombia) N° 131: 277-322, julio-diciembre de 2015



ORIGEN Y SUSTENTO DEL AGOTAMIENTO DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 305

Derechos que se agotan: retomando lo que se ha descrito ante-
riormente como el lugar comun del agotamiento y entendiendo
que esta figura aplicara para los derechos de propiedad intelectual,
resultara relevante conocer qué derechos se agotan y si no todos los
derechos de propiedad intelectual se pueden agotar.

A diferencia de lo que ocurre en el derecho de autor, para el
resto de los subsistemas de propiedad intelectual el contenido
del derecho protegido es listado por medio del ius prohibendi'®,
mediante el cual el titular de derechos tiene la facultad de excluir
a terceros del uso del signo distintivo o la invencion protegida',
En las regulaciones sobre derecho de autor, la construccién de la
protecciodn se hace integrando mas estrechamente el ius prohibendi,
caracteristico de la propiedad industrial, con el ius utendi'; esta
integracion se evidencia en la lista, mas o menos homogénea, de
facultades o derechos patrimoniales de uso que ostenta el autor para
explotar su obra. Desde la perspectiva “negativa”'!¢ que caracteriza
a la construccion de la propiedad industrial, encontramos también
una lista, ya no de facultades para el uso, sino de usos prohibidos
o que el titular podra impedir a terceros. De alli que para analizar
qué derecho o facultades se agotan, primero se deba diferenciar
entre el agotamiento de la propiedad industrial y el que opera en
el derecho de autor.

El primer escollo que se ha presentado al momento de listar los
derechos que se agotan ha sido la ausencia de una lista de facultades
en materia de propiedad industrial. Tal dificultad se ha superado
por medio de una ficcidn, mediante la cual se les atribuye a las in-
venciones, signos distintivos y disefios industriales un derecho de

113 El ius prohibendi en materia de propiedad intelectual se diferencia de la facultad de prohibir
de la propiedad comun, en la medida en que en esta ultima esa facultad se satisface mediante
el aspecto positivo de poseer; mientras que en el caso de la propiedad intelectual el ius pro-
hibendi es un recurso artificial, un verdadero derecho subjetivo que permitira la exclusion de
los demas. HERMENEGILDO BAYLOs-CoRrROZA, Tratado de derecho industrial, 283 (3* ed., Civitas,
Navarra, 2009).

114 J. THoMAS McCARTHY, ROGER E. SCHECTER & DavID J. FRANKLYN, McCarthy’s Desk Encyclope-
dia of Intellectual Property, 312 (3" ed., Bureau of National Affairs, Bloomberg, Washington,
2004).

115 Entendida como la facultad positiva de realizar actos sobre el objeto; el facere o facere solus
del que habla HERMENEGILDO BAYLOs-CorrOzA, Tratado de derecho industrial, 283 (3* ed.,
Civitas, Navarra, 2009).

116 CaRrRLOS FERNANDEZ-Novoa, JoSE MANUEL OTERO-LASTRES & MANUEL BOTANA-AGRA, Manual
de la propiedad industrial, 161 (Marcial Pons, Madrid, 2009).
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distribucidn, semejante al reconocido por el derecho de autor'’; o
bien, afirmando que el agotamiento de los derechos de propiedad
industrial afecta a las facultades que en un orden logico siguen a
la puesta en el comercio del bien que materializa o que incorpora
el DPI, como sostiene José Massaguer-Fuentes “en particular, el
ofrecimiento, introduccidén en comercio, utilizacidén, posesion con
los fines anteriores y, en su caso, importacion con tales fines de los
productos puestos en el comercio”®. El agotamiento en conse-
cuencia no afectara ni a la facultad de prohibir la fabricacién del
producto objeto de la patente, ni a la de prohibir la utilizacion o el
ofrecimiento de utilizacion del procedimiento objeto de la patente,
ni a la de prohibir la entrega u ofrecimiento de entrega de medios
relativos a un elemento esencial de la invencion patentada que son
necesarios para su puesta en practica'”.

En el caso del derecho de autor —aunque el derecho objeto del
agotamiento estd identificado plenamente, esto es, el derecho de
distribucion—, tal claridad enunciativa'?® no corresponde con el
ejercicio practico del agotamiento de derechos de autor; en especial

117 Juan DAviD CasTRO-GARCIA, El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, 13 Revista
La Propiedad Inmaterial, 253-282, 257 (2009). Disponible en: http:/revistas.uexternado.edu.
co/index.php/propin/article/view/463/3631

118 Jost MAsSAGUER-FUENTEs, El contenido y alcance del derecho de patente, Actualidad Juridica Uria
Menéndez, Homenaje al profesor D. Rodrigo Uria Gonzdlez en el centenario de su nacimiento,
niimero extraordinario, 173-187, 181 (2006). Disponible en: http://www.uria.com/documentos/
publicaciones/1632/documento/art12.pdf?id=2158

119 Jost M assAGUER-FUENTES, El contenido y alcance del derecho de patente, Actualidad Juridica
Uria Menéndez, Homenaje al profesor D. Rodrigo Uria Gonzdlez en el centenario de sunacimien-
to, niumero extraordinario, 173-187 (2006). Disponible en: http:/www.uria.com/documentos/
publicaciones/1632/documento/art12.pdf?id=2158

120 Estados Unidos, Copyright Act, 17 USCS Sects. 101-810, 1976, art. 109. Disponible en: http:/
www.copyright.gov/titlel7/, http://copyright.gov/title17/92appa.pdf, https://www.law.cornell.
edu/copyright/copyright.table.html. Union Europea, Directiva 96/9/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, sobre la proteccion juridica de las bases de datos, 11 de marzo de 1996.
Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1409. Union Europea, Directiva
2001/29/CEE del Parlamento Europeo, relativa a la armonizacion de algunos aspectos del dere-
cho deautoren la sociedad de la informacién, 22 de mayo de 2001. Disponible en: http://www.
wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1453. Unidén Europea, Directiva 2006/115/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los
derechos de autor en el ambito de la propiedad intelectual (version codificada), 12 de diciembre
de 2006. Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5815. Union Europea,
Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la proteccion juridica de
programas de ordenador (version codificada), 23 de abril de 2009. Disponible en: http://www.
wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=8612. Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual,
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WIPO Copyright Treaty, WCT), Ginebra, 20
de diciembre de 1996. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=295167,
aplicable para Estados Unidos, la Union Europea y Colombia.

Vniversitas. Bogota (Colombia) N° 131: 277-322, julio-diciembre de 2015


http://www.copyright.gov/title17/
http://www.copyright.gov/title17/
http://copyright.gov/title17/92appa.pdf
https://www.law.cornell.edu/copyright/copyright.table.html
https://www.law.cornell.edu/copyright/copyright.table.html
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1409
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1453
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1453
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5815
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=8612
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=8612
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=295167

ORIGEN Y SUSTENTO DEL AGOTAMIENTO DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 307

luego de la sentencia de la Corte de Justicia de la Union Europea
en el caso UsedSoft. En este asunto, la Corte reconocid que luego
de la primera “disposicion” (venta o licencia) hecha respecto del
soporte digital de una obra protegida, cualquier uso o aprovecha-
miento individual posterior (reventa, relicenciamiento o puesta a
disposicion) implica necesariamente el uso de nuevas facultades
diferentes a la simple distribucion (por ejemplo, la reproduccion,
la comunicacién publica o la puesta a disposicion)'?'.

De esta forma, quienes afirman que resulta imposible aplicar el
agotamiento de los derechos de autor para el caso de las obras digi-
tales, sostienen que en el mercado digital no es posible simplemente
distribuir una obra, toda vez que cualquier aprovechamiento digital,
incluso el que esta destinado a traspasar un soporte digital de una
persona a otra, implica el uso de algin otro derecho de autor'??;
por ejemplo, la reproduccion'?. También hay quienes justifican una
interpretacion ajustada al entorno digital, no mutatis mutandis'*
desde los supuestos facticos analdgicos, sino ejerciendo el principio
de equivalencia funcional'® con el proposito de hacer posibles los
efectos analogicos en los digitales'”. O quienes buscan asegurar
intereses generales'”’, como la permanencia de todos los limites y

121 En la sentencia UsedSoft se evidencia el conflicto entre las directivas 2001/29/CE y 2009/24/
CE. Tribunal de Justicia de la Union Europea, TYUE, UsedSoft GmbH v. Oracle International
Corp. C-128/11 (3 de julio de 2012). Disponible en: http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf?docid=124564&doclang=en

122 RICARDO ANTEQUERA-PARILLI, Estudios de derecho industrial y derecho de autor, 595 (1* ed.,
Temis, Bogota, 2009).

123 Yecip ANDRES Rios-PINzON, El agotamiento del derecho de autor y los derechos conexos (con-
tenido, alcance y aplicacion a las transmisiones en linea). Disponible en el Centro Colombia-
no del Derecho de Autor, CECOLDA: http://www.cecolda.org.co/index.php/informacion/
columnista-invitado/262-el-agotamiento-del-derecho-de-autor-y-los-derechos-conexos-
contenido-alcance-y-aplicacion-a-las-transmisiones-en-linea

124 Lukas Feiler si habla de un first download como desarrollo del first sale. LukAs FEILER, Birth of
the First-Download Doctrine: The Application of the First-Sale Doctrine to Internet Downloads
under EU and U.S. Copyright Law (Transatlantic Technology Law Forum Working Papers,
February, 2013). Disponible en: http://law.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/default/files/
publication/378203/doc/slspublic/feiler_wpl7.pdf

125 Principio mediante el cual se extienden los efectos de validez, normalmente otorgados al
mundo analdgico, hasta los soportes digitales, a fin de otorgar seguridad juridica al comercio
electronico. MARriA CLARA GUTIERREZ-GOMEZ, Consideraciones sobre el tratamiento juridico
del comercio electronico, 13 (1* ed., Legis, Bogota, 2005).

126 Louise LoNGDIN & PHEH HooN Lim, Inexhaustible Distribution Rights for Copyright Owners and
the Foreclosure of Secondary Markets for Software, 44 IIC, International Review of Intellectual
Property and Competition Law, 5, 541-568 (2013).

127 Eneste sentido, la figura del agotamiento del derecho se ha identificado como una herramienta
de politica publica. SHUBHA GHosH, The Implementation of Exhaustion Policies: Lessons from
National Experiences (University of Wisconsin Legal Studies Research Paper Series 1248,
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excepciones en favor de los usuarios de DPI aun en el ambito digital,
por medio de figuras contractuales como las licencias implicitas
para ciertos actos de comercializacion dentro de un mercado'?. Es
decir, mediante la regulacién de ciertos contratos relacionados con
la propiedad intelectual, en los que el otorgamiento de una licencia
respecto de un tipo de facultad lleva implicita otra u otras licencias
sobre facultades diferentes, pero necesarias para llevar a cabo los
usos garantizados por el interés general antes mencionado.

Finalmente, respecto a los derechos agotados se debe analizar
el alcance de la figura; toda vez que se ha discutido si una vez
agotado el DPI, tal agotamiento conlleva una carga u obligacion
para el titular de permitir al usuario la disposicion de su ejemplar,
asi como el correlativo derecho de este tltimo para hacer valer su
condicidn de propietario del ejemplar.

Tal discusién no trae mayor dificultad cuando el anélisis esta
circunscrito a copias tangibles del objeto de propiedad intelectual;
sin embargo, al desplazar el analisis a los soportes digitales, la
pregunta que surge'® es si el titular de DPI debe garantizar que el
usuario, a favor de quien se agotd el derecho, disfrute de aquellas
prerrogativas que el agotamiento, en principio, garantiza: la dis-
posicidn de ese ejemplar.

Alrespecto solo se ha encontrado respuesta en la jurisprudencia
alemana'®, que decidi6é que el titular de derechos de propiedad
intelectual no esta obligado a garantizar tales prerrogativas a los
usuarios; mas aun, el titular, que no puede impedir el agotamiento
de su derecho, si puede impedir la libre disposicion de los usua-
rios con medidas tecnologicas. Por ejemplo, imponiendo medidas

2004). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2390232

128 OrIT F1scHMAN-AFoORI, Implied License — An Emerging New Standard in Copyright Law, 25
Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, 275-325 (2008). Disponible en: http://
ssrn.com/abstract=1266083

129 OriT FiscHMAN-AFoRI, Implied License — An Emerging New Standard in Copyright Law, 25
Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, 275-325 (2008). Disponible en: http://
ssrn.com/abstract=1266083

130 Alemania, Corte Suprema alemana, Decision BGH, I ZR 178/08 — Half-Life2 (Bundesgeri-
chtshof, BGH, 11 de febrero de 2010). Disponible en: http://dejure.org/dienste/vernetzung/
rechtsprechung?Text=1%20ZR%20178/08. En este caso, el titular del software atd su uso a
una cuenta on-line, la cual él mismo determiné como intransferible, de forma que el usuario
registrado de la cuenta (y el software) era el tnico habilitado para usar el software. De esta
forma, se restringe técnicamente el uso de software de segunda mano.
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tecnoldgicas de restriccion que inhabilitan el acceso al objeto de
propiedad intelectual protegido (software).
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CONCLUSIONES

* La figura del agotamiento de los derechos de propiedad inte-
lectual tiene un claro origen jurisprudencial en Estados Unidos
y la Unién Europea. Esta jurisprudencia, ademas, evidencia
las teorias que explicaban la propiedad intelectual para cada
momento histérico. De forma que para finales del siglo IX y
principios del siglo XX, seran las teorias utilitarias de la pro-
piedad las que justifiquen la propiedad intelectual y la misma
figura del agotamiento de los DPI que, a lo largo de toda su
evolucion, ha sido entendida como una limitacion intrinseca a
la propiedad intelectual.

A mediados del siglo XX, “el mercado” irrumpi6é con gran
fuerza como un elemento de analisis dentro del agotamiento de
los DPI. En este momento, se hizo una clara asociacion entre la
figura del agotamiento con el control de los mercados secundarios
de productos protegidos por la propiedad intelectual; y es con la
ayuda del analisis propio de la competencia (al que se suma de
forma complementaria el derecho de contratos) que se determinara
si las restricciones posventa afectan o no al mercado. La inclusion
del factor “mercado” en lo que tradicionalmente era un ambito
exclusivo de la propiedad, ha llevado a discutir sobre la conveniencia
de permitir la yuxtaposicidon de las que antes eran tres categorias
diferenciadas: (1) los derechos de propiedad intelectual; (ii) las
relaciones contractuales; y (ii1) los efectos en la libre competencia.
Incluso, hay quienes afirman que las explicaciones basadas en los
analisis de los mercados han llevado al decaimiento de figuras
como el agotamiento del derecho, es decir, el desuso de un limite
a la propiedad intelectual.

* Mas alla de las relaciones del agotamiento con otros factores
(determinantes o no), las discusiones en torno a la figura no
se han caracterizado por tratar de comprobar si la figura del
agotamiento pertenece a una u otra categoria especifica en los
derechos de propiedad intelectual. Es decir, esta figura a lo lar-
go de su desarrollo ha sido tratada como limite a la propiedad
intelectual, independientemente de su cercania, o no, con otros
factores como el mercado o los contratos.
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* Hoy, la doctrina se acerca masivamente a discusion sobre el
objeto del agotamiento de los DPI y su acoplamiento al mundo
digital. Los derechos que resultan susceptibles del agotamiento y
los tipos de soportes respecto de los cuales el titular de derechos
se desprende de sus facultades, son el centro de la discusion que
obtienen distintas respuestas dependiendo de los factores que se
incorporen al andlisis de la situacion.

* De otra parte, la figura del agotamiento resulta ligada al comer-
cio internacional (mas alla del comunitario) solamente como una
consecuencia, en la medida en que el surgimiento, consolidacion
y desarrollo de la figura han correspondido a los ordenamientos
internos (y su propia concepcion de interés general —en relacion
con la identificacion de la figura con los limites a los derechos
de propiedad—); ademas, cuando las normas internacionales
se han visto abocadas a regular la figura del agotamiento de los
DPI han terminado por dejar en absoluta libertad a cada uno
de los paises para desarrollar su alcance y regulacion.

En este sentido, la figura del agotamiento en Colombia, que como
hemos comprobado carece de un origen jurisprudencial (tanto in-
terno como comunitario), no parece tener una justificacion sélida
que explique la regulacion de la materia.
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