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EL DESAFIO JURIDICO DEL DERECHO A REPARAR

PATENTS AND THE CIRCULAR ECONOMY: THE
LEGAL CHALLENGES OF THE RIGHT TO REPAIR
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RESUMEN

El trabajo analiza la relacion entre el derecho de patentes y el derecho a reparar en el
marco del Derecho de la Unién Europea. A partir del principio de agotamiento del derecho de
patente y de la distincion entre reparacion licita y nueva fabricacién, se examinan los limites
del derecho exclusivo tras la comercializacion del producto. Se concluye que la sostenibilidad
no opera como un limite externo, sino como criterio interpretativo relevante para la aplicacion
coherente de las categorias tradicionales del sistema de patentes.
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ABSTRACT

This paper examines the relationship between patent law and the right to repair within
the framework of European Union law. Drawing on the principle of patent exhaustion and the
distinction between permissible repair and impermissible reconstruction, it analyses the limits
of exclusive rights after a product has been placed on the market. It argues that sustainability
does not operate as an external limitation on patent rights, but rather as a relevant interpretative
criterion for the coherent application of the traditional categories of the patent system.

Keywords: Patent law, Right to repair, Patent Exhaustion, Repair vs reconstruction and
sustainability
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I.  INTRODUCCION

La invencidn constituye una solucion técnica a un problema concreto, fruto
de la actividad intelectual humana. Expresa la capacidad de transformar la reali-
dad mediante la aplicacion del conocimiento técnico'. Sobre esa base se articula
el Derecho de patentes, que se configura como un instrumento esencial para el
impulso del desarrollo econémico y un elemento fundamental para el fomento
de la investigacion e innovacion en el ambito de la técnica?.

El Derecho de patentes no es, por tanto, una proclamacion abstracta del
valor cultural de la creatividad, sino un instrumento juridico con funcién econé-
mica, pues su finalidad es la promocidén del progreso tecnoldgico dentro de un
mercado de libre competencia. Y para conseguir ese propésito lo que hace es es-
tablecer una especie de pacto entre el inventor y el Estado. El inventor describe
su invencion de tal forma que cualquier experto en la materia pueda ponerla en
practica y la deposita en la oficina competente para que pueda ser conocida por
terceros interesados en ella’.

A cambio de esa divulgacion publica de la invencion, el Estado atribuye al
inventor el derecho exclusivo a producir y comercializar el objeto de su inven-
cion durante un tiempo limitado y reconoce al titular un ius prohibendi frente
a terceros. Ello con el fin de estimular la produccién de nuevas soluciones téc-
nicas y facilitar su introduccién en el mercado. De este modo, se establece un
equilibrio entre el incentivo a la innovacion y el conocimiento técnico*.

Sin embargo, ese monopolio no es absoluto ni ilimitado. El propio sistema
de patentes incorpora limites internos destinados a evitar que ese derecho de ex-
clusiva se proyecte indefinidamente sobre los bienes ya comercializados. Entre
ellos destaca, principalmente, el principio de agotamiento, conforme al cual el
derecho exclusivo no se extiende a los actos relativos a un producto que ha sido

BayLos CorrozA (1993), pag. 511.

BotaNA AGRra (2009), pag. 93.

BercoviTz (2020), pag. 420.

Ibid. En el mismo sentido, vid. BOTANA AGRA (2009), pag. 98.
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puesto en el mercado por el titular o con su consentimiento. Una vez que el obje-
to de la invencién haya sido legitimamente introducido en el trdfico econémico,
la facultad de esta explotacion exclusiva se considera agotada®. Es precisamente
en este punto donde emerge la cuestion de la reparacion.

Una vez vendido el producto, surge el interrogante de hasta donde llega la
libertad del adquirente para intervenir sobre €l. La tradicional distincion entre
reparacion licita y nueva fabricacion del producto, esto es, la creacion de un
nuevo objeto que implica una infraccion de la patente constituye el mecanismo
a través del cual el sistema ha articulado histéricamente esa relacion entre ex-
clusividad y libre circulacién de bienes.

La configuracion histdrica del sistema de patentes explica que estas cues-
tiones no hayan ocupado un lugar central en su desarrollo. El derecho exclusivo
de explotacién se configuré en un contexto orientado fundamentalmente a la
divulgacién de la invencion y a la incorporacion del conocimiento técnico al
acervo colectivo®.

Al mismo tiempo, el sistema responde a una légica de incentivo econémico
a la actividad inventiva. La concesién de un derecho exclusivo constituye el
premio por el esfuerzo y gastos realizados por el inventor y una compensacion
por los riesgos que supone la explotacion del invento. La proteccidn juridica de
patente cumple asi una doble funcién: garantizar la verificacion de la realidad
del invento y proporcionar al titular un sistema defensivo adecuado frente a la
explotacion no autorizada por terceros. En este sentido, la interpretacion amplia
del ius prohibendi contribuye a estimular la innovacién industrial y asegurar una
retribucién adecuada por la inversién y el impulso creativo en la elaboracion de
la invencién’.

El régimen juridico y el contexto econdmico actual, no obstante, son sustan-
cialmente distintos. La transicién hacia un modelo de economia circular, impul-
sada de forma decidida por la Unién Europea (en adelante, UE), ha situado en el
centro del debate juridico la necesidad de prolongar la vida ttil de los productos,
reducir la generacion de residuos y optimizar el uso de recursos escasos. En este
nuevo paradigma, la reparacion deja de ser una cuestidon accesoria para conver-
tirse en un objetivo explicito de la accidon normativa de la UE. La sostenibilidad
ya no es un elemento externo al mercado, sino un principio estructural que con-
diciona su funcionamiento.

Existe, ademads, una realidad tecnoldgica dificilmente discutible: en la ac-
tualidad, practicamente la totalidad de los productos incorporan componentes
técnicos protegidos por los derechos de propiedad industrial, en particular por
patentes®. Desde electrodomésticos y dispositivos electronicos hasta vehiculos,
maquinaria o equipos industriales, los productos actuales integran soluciones
técnicas complejas cuya intervencion exige conocimientos especializados, he-
rramientas especificas y, en ocasiones, acceso a informacién o piezas controla-
das por el fabricante. Esta creciente complejidad ha transformado el mercado de

Vid. GARBAYO BLANCH (2017), pag. 267.
BayLos CorrozA (1993), pag. 690.
Ibid., pag. 691.

Vid. SEASE (1970), pag. 8.
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la reparacién, desplazdndolo progresivamente hacia redes autorizadas y redu-
ciendo margen de actuacion a los destinatarios finales y talleres independientes.

En este escenario, el denominado derecho a reparar emerge fundamental-
mente como respuesta a una preocupacion de cardcter medioambiental. La repa-
racion se presenta como un instrumento idéneo para prolongar la vida util de los
productos, reducir su sustitucién prematura y limitar la generacién de residuos.
En este sentido, determinadas restricciones técnicas o contractuales que afectan
al acceso a la reparacién también han suscitado debate en relacién con el fun-
cionamiento de los mercados de mantenimiento y recambios. La aprobacién de
la Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
junio de 2024 (en adelante, la Directiva 2024/1799)°, refleja esta evolucion le-
gislativa al promover la reparacién como alternativa preferente a la sustitucion.

Sin embargo, la interaccidn entre este impulso al derecho a reparar y el ré-
gimen de exclusividad propio del Derecho de patentes dista de estar plenamente
resuelta. La Directiva apenas aborda de forma expresa la interaccion entre el
derecho a reparar y los derechos de propiedad industrial, dejando abiertas cues-
tiones esenciales relativas al alcance del principio de agotamiento, a la licitud de
la sustitucién de componentes protegidos o la diferenciacidn entre reparacion li-
cita y nueva fabricacion infractora. Esta ausencia de definicion legislativa obliga
a reexaminar los criterios tradicionales del Derecho de patentes en un escenario
sustancialmente transformado.

Desde esta perspectiva, el derecho a reparar no puede concebirse como un
planteamiento externo destinado a desnaturalizar la funcién incentivadora del
sistema juridico de patentes. Al contrario, encuentra sus raices en los propios
limites estructurales del sistema, y en particular en el principio de agotamiento
del Derecho de patente. Cuando un producto ha sido legitimamente introducido
en el mercado, el titular ya ha ejercido su facultad de explotacidn respecto de ese
objeto concreto, de modo que la exclusividad no puede proyectarse indefinida-
mente sobre su destino material.

Partiendo de estas premisas, el presente trabajo analiza la relacion entre el
Derecho de patentes y el denominado derecho a reparar en el marco del Dere-
cho de la Unién Europea, examinando los principales puntos de friccion y las
posibles vias de conciliacion. El estudio se centra en el alcance del principio de
agotamiento del derecho de patente y en la delimitacidn entre reparacion licita
y nueva fabricacién, con particular atencién a la forma en que la exclusividad
puede proyectarse sobre el mercado secundario de reparacion.

El objetivo no es oponer innovacion y sostenibilidad, sino explorar cdmo los
criterios cldsicos del Derecho de patentes pueden reinterpretarse para integrar
las exigencias de la economia circular sin desnaturalizar su funcién esencial.
El conflicto entre patente y reparacidon no constituye, en definitiva, un enfrenta-
miento externo entre innovacion y sostenibilidad, sino una cuestién interna de
delimitacién del alcance del derecho exclusivo de explotacion.

°  Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio, por la que se estable-
cen normas comunes para promover la reparacion de bienes y se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y las
Directivas (UE) 2019/771 y (UE) 2020/1828.
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II. EL DERECHO EXCLUSIVO
DE EXPLOTACION DE PATENTE
Y SU PROYECCION SOBRE EL PRODUCTO
EN EL MERCADO

El derecho de patente adquiere pleno sentido en un sistema de libre compe-
tencia. Al atribuir al titular un derecho exclusivo de explotacion, el ordenamien-
to lo sitda en una posicion privilegiada en el mercado, en la medida en que nin-
gtn tercero puede explotar la misma invencién durante la vigencia del derecho
de patente. Sin embargo, esta exclusividad no persigue eliminar la competencia,
sino regularla en el dmbito tecnoldgico .

Esta posicion juridica se proyecta, en particular, sobre los productos que
incorporan la invencién protegida una vez introducidos en el trafico econdémico,
determinando el alcance de las facultades del titular frente a terceros que preten-
den intervenir sobre dichos productos.

La patente actda, asi, como instrumento juridico para incentivar la inves-
tigacion y el desarrollo, garantizando que quien realiza la inversién necesaria
para generar una nueva solucion técnica pueda obtener una retribucién por ello
y recuperar los costes asociados a dicha inversion. Si, tras realizar importantes
gastos en investigacion, cualquier competidor pudiera explotar libremente la
invencién y comercializarla en el mercado, el incentivo para invertir en activi-
dades de investigacion y desarrollo se veria seriamente debilitado!'.

En efecto, el competidor que explota la invencién sin asumir los costes de-
rivados de la investigacidn que hizo posible su desarrollo puede ofrecer el pro-
ducto en condiciones mds ventajosas que quien asumi6 dicha inversion. El reco-
nocimiento de un derecho exclusivo de explotacion durante un tiempo limitado
permite corregir esta situacion, asegurando al inventor la posibilidad de amor-
tizar los gastos realizados y obtener una retribucién por su esfuerzo creativo '*.

Al mismo tiempo, la patente contribuye a dinamizar la competencia tecno-
l6gica. En muchos casos pueden existir diferentes soluciones técnicas capaces
de satisfacer una misma necesidad en el mercado. La aparicién de una inven-
cién protegida impulsa a los competidores a desarrollar nuevas soluciones que
les permitan mantener su posicién en el mercado, fomentando asi un proceso
continuo de innovacion.

En definitiva, el sistema de patentes promueve el desarrollo tecnolégico e
industrial dentro de un marco de competencia dindmica, en el que la exclusi-
vidad temporal concedida al titular actia como incentivo para la creacién y
difusién de innovaciones. Sin embargo, el derecho exclusivo se ha construido
tradicionalmente en torno a los actos de fabricacion y primera comercializacién
del producto, mientras que las cuestiones relativas a su utilizacién posterior, y
en particular a su reparacién, no han ocupado un lugar relevante en la configu-
racion clésica del sistema.

10" BercovITz (2020), pag. 420. En el mismo sentido, Guix CASTELLV{ (2001), pag. 6.
" Ibid. pag. 421.
12 Ibid.
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1. El contenido esencial del derecho exclusivo

Antes de examinar el alcance del derecho exclusivo, conviene recordar que
el objeto de proteccion de la patente viene delimitado por las reivindicaciones,
que determinan el alcance juridico de la invencion protegida. Esta delimitacion
resulta esencial, en la medida en que la eventual infraccién del derecho de pa-
tente se determina mediante la comparacion entre las reivindicaciones, interpre-
tadas conforme a la descripcidn, y el producto o procedimiento supuestamente
infractor °.

Una vez delimitado el objeto protegido, la concesion de la patente confiere
a su titular un derecho exclusivo de explotacién de caricter esencialmente ne-
gativo, que se configura a través del denominado ius prohibendi'*. Este derecho
permite al titular impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la inven-
cion durante el tiempo de vigencia de la patente.

En particular, el titular puede impedir que terceros fabriquen, utilicen, ofrez-
can, introduzcan en el comercio o importen el producto objeto de la patente con
alguno de esos fines . Asimismo, cuando la patente tenga por objeto un proce-
dimiento, el titular puede impedir su utilizacion sin consentimiento y también la
explotacion comercial de los productos obtenidos directamente mediante dicho
procedimiento '°.

El derecho de patente presenta, por tanto, un contenido fundamentalmente
negativo. La titularidad de la patente no otorga automdticamente al titular un
derecho a explotar la invencion, sino la facultad de excluir a terceros de su ex-
plotacién sin consentimiento. Esta configuracién responde a la estructura propia
del Derecho de patentes, que no concede un monopolio positivo de explotacién,
sino un derecho de exclusién frente a terceros'’.

Tradicionalmente, la delimitacion de este derecho exclusivo se ha construi-
do en torno a los actos de produccién y puesta en el mercado. La infraccién
tipica es la fabricacién o comercializacién no autorizada de un producto que
incorpora la invencion protegida. El sistema responde asi a un fin econdémico
centrado en la introduccién de bienes nuevos en el trafico y en la proteccion de
la inversion realizada en su desarrollo.

No obstante, una vez que el producto que incorpora la invencién patentada
ha sido legitimamente introducido en el mercado, la invencion deja de ser tini-
camente un objeto de proteccion juridica para convertirse también en un bien
material que circula en el trafico econémico. A partir de ese momento surge la
cuestion relativa al alcance del control que el titular de la patente puede seguir
ejerciendo sobre ese objeto concreto, cuestion que adquiere especial relevancia
cuando el producto entra en su fase de uso, mantenimiento o eventual reparacion.

13 Art. 69 del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) y Protocolo interpretativo del art. 69; art. 60 de

la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. BoTANA AGRA (2009), pag. 95.
4 Vid. Art. 59 y siguientes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
5 Ibid.
16 MASSAGUER (2006), pag. 177.
17" BERCOVITZ (2020), pag. 443
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2. El producto en el mercado: propiedad y exclusividad

En este punto conviene recordar que la naturaleza juridica del derecho de
patente puede analizarse desde distintas perspectivas que, lejos de excluirse, re-
sultan complementarias. Tradicionalmente, a la patente se le considera como un
derecho de propiedad industrial. Sin embargo, esta calificacién debe entenderse
con ciertos matices.

Como ha sefialado reiteradamente la doctrina'®, la patente protege la inven-
cién como creacién técnica, pero no los productos tangibles que la incorporan.
La proteccion juridica recae sobre la solucion técnica descrita en las reivindica-
ciones, mientras que los objetos que resultan de su puesta en prictica constitu-
yen bienes materiales susceptibles de circular en el mercado y de integrarse en
la esfera patrimonial de los adquirentes.

A diferencia del derecho de propiedad regulado en el art. 348 del Cédi-
go Civil espaiiol, cuyo objeto recae sobre una cosa material y cuyo contenido
se estructura en torno a las facultades de goce y disposicidn, la patente tie-
ne por objeto un bien inmaterial: la invencién. El derecho de patente no tiene
como finalidad principal asegurar el disfrute de una cosa, sino atribuir a su ti-
tular una posicién exclusiva respecto de la explotacién de una solucién técnica
determinada .

En este contexto, se produce una clara diferenciacion entre el objeto del de-
recho de patente, la invenciéon como bien inmaterial, y los productos que resul-
tan de su puesta en prictica y que son introducidos en el mercado. Mientras el
derecho de patente permite a su titular seguir explotando la invencién mediante
la fabricacién y comercializaciéon de productos que la incorporan durante el
tiempo de vigencia de la patente, cada uno de los productos concretos que han
sido introducidos en el mercado con su consentimiento adquiere una realidad
juridica distinta®.

En efecto, una vez comercializado el producto, este puede ser adquirido por
terceros y convertirse en objeto de un derecho de propiedad a favor del compra-
dor. De este modo, mientras el titular de la patente conserva el derecho exclusi-
vo de explotar la invencion en el mercado, el adquirente del producto ostenta las
facultades de uso, goce y disposicion sobre el bien material adquirido.

Esta dualidad entre el derecho exclusivo del titular de la patente sobre la
invencion y el derecho de propiedad del adquirente sobre el producto mate-
rial constituye el punto de partida de la problemadtica juridica con el derecho
a reparar. Una vez que el producto ha sido introducido en el mercado, surge la
cuestion relativa al alcance del derecho que el titular de la patente puede seguir
ejerciendo sobre ese objeto concreto.

La cuestién consiste entonces en determinar si el derecho exclusivo puede
proyectarse indefinidamente sobre la vida material del producto o si, por el con-
trario, debe modularse una vez que el bien entra en fase de uso, mantenimiento
y eventual reparacion. Se trata de precisar hasta qué punto la proteccion de la

18 OTERO LASTRES (2009), pag. 50. Guix CASTELLVI (2001), pags. 4-5.
19 OTERO LASTRES (2009), pag. 50.
2 Ibid., pag. 51. Igualmente, vid. Art. 61.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
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patente permite al titular oponerse no solo a la fabricacién y primera comercia-
lizacion del producto, sino también a las intervenciones posteriores realizadas
sobre un objeto ya legitimamente introducido en el mercado.

El problema no se origina en la concesién de la patente, sino en el transi-
to desde la fase de produccién a la fase de circulacion del bien. Mientras que
la patente despliega plenamente su funcién como facultad de exclusién entre
competidores, la situacién se transforma cuando el producto que incorpora la
invencion es adquirido por un tercero.

Desde ese momento, la exclusividad del titular sobre la invencion coexiste
con el derecho de propiedad del adquirente sobre el objeto tangible que la incor-
pora, lo que da lugar a una tensién estructural entre ambas posiciones juridicas
que el ordenamiento debe resolver. Es precisamente en el desarrollo posterior de
la vida material del producto, durante su utilizaciéon, mantenimiento o eventual
reparacién, donde esta tension se manifiesta con mayor intensidad.

3. Lavida til del producto y los limites del derecho de patente

El interrogante adquiere especial relevancia en un contexto en el que la vida
util del producto se prolonga mediante la sustitucién de componentes, actuali-
zaciones técnicas o procesos de reacondicionamiento y reparacion. El transito
desde una economia centrada en la fabricacion de bienes nuevos hacia un mo-
delo que promueve la extension de su duracion obliga a reconsiderar el alcance
practico del ius prohibendi. No se trata de cuestionar los fundamentos del dere-
cho de patente, sino de determinar cémo se proyecta su exclusividad cuando la
invencién patentada ya ha sido incorporada al mercado.

Esta problemética se intensifica cuando la configuracion técnica del produc-
to condiciona deliberadamente su durabilidad o la posibilidad de sustitucion de
sus componentes. La denominada obsolescencia programada, entendida como
la planificacién de una vida util limitada, evidencia hasta qué punto la solucién
incorporada al producto, eventualmente protegida por patente, puede incidir en
su ciclo de utilizacion posterior?!. Desde la perspectiva del derecho de patente,
lo relevante no es tanto la valoracidn ética de estas précticas, sino su incidencia
en el alcance efectivo del control econdmico que el titular puede proyectar sobre
el producto tras su comercializacion.

Este cambio de perspectiva, de la produccidn al ciclo de vida del producto,
permite comprender que el conflicto entre el derecho de patente y el derecho a
reparar no es externo al sistema de patentes, sino inherente a la propia configu-
racion del derecho exclusivo. La respuesta a esta cuestion se ha desarrollado
histéricamente a través del principio de agotamiento® y de la distincion entre
reparacion licita y nueva fabricacion, categorias que funcionan como mecanis-
mos internos de delimitacién del alcance de la exclusividad®.

2 SmiTH y SMITH, NUCHKOOM (2024), pag. 774.
2 Vid. Art. 61de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
»  GHOSH (2022), pag.1098.
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III. DEL DERECHO EXCLUSIVO A LA CIRCULACION DEL
PRODUCTO: EL PAPEL DEL AGOTAMIENTO DEL
DERECHO DE PATENTE

El derecho de patente no confiere a su titular un derecho exclusivo de explo-
tacion ilimitado sobre la invencién, sino que el propio sistema establece limites
destinados a evitar que el derecho exclusivo se extienda indefinidamente sobre
los bienes ya introducidos en el trdfico econdmico. Entre estos limites, el prin-
cipio de agotamiento ocupa una posicion central.

Este principio se apoya en la compatibilidad entre la proteccién de los de-
rechos de propiedad industrial y el principio de libre circulacién de mercancias
en el mercado interior. En este contexto, las restricciones a dicha circulacion
unicamente pueden admitirse en la medida en que resulten necesarias para sal-
vaguardar el objeto especifico del derecho de propiedad industrial >*.

En el ambito del Derecho de patentes, este principio implica que el titular
no puede oponerse a determinados actos relativos a los productos que incor-
poran la patente una vez que estos han sido introducidos en el mercado con su
consentimiento.

Asf es, el titular de la patente ostenta el derecho exclusivo de autorizar la
introduccién en el mercado de los productos que incorporan la invencidn paten-
tada. No obstante, una vez que esos productos han sido puestos en el comercio
en el Espacio Econémico Europeo (en adelante, EEE) por el titular o con su
consentimiento, se produce el agotamiento del derecho respecto a tales ejempla-
res concretos. De ello se desprende que el titular no puede oponerse a la ulterior
comercializacion de dichos productos, salvo que concurran motivos legitimos
que justifiquen su oposicion, conforme a lo previsto en el art. 61.2 de la Ley
24/2015, de Patentes.

Esta regla ha sido desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unién Europea (TJUE). Como ha declarado reiteradamente, cuando un
producto protegido por patente ha sido puesto por el titular o con su consenti-
miento en un Estado miembro, este no puede invocar sus derechos de patente
para impedir la importacién o comercializacion en otros Estados miembros?.

Esta doctrina se fundamenta en la necesidad de conciliar la proteccion de los
derechos de propiedad industrial con el principio de libre circulaciéon de mer-
cancias conforme a los arts. 34 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Uni6n
Europea. En este sentido, el TJUE afirmé tempranamente que el titular no puede
utilizar su derecho para obstaculizar la circulacién de productos que han sido
comercializados en el mercado interior con su consentimiento .

En consecuencia, cuando un producto protegido por patente ha sido puesto
legitimamente en el mercado por el titular o con su consentimiento, el derecho
exclusivo se considera agotado respecto de ese ejemplar en concreto. El titular
no puede oponerse a los actos posteriores relativos a ese objeto, como su uso,

2 CoMISION PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES (2022). Apartado 22.

% En este sentido, vid. STICE-C-1974, Centrafarm v. Sterling Drug, asunto 15/74; STJCE, de 14-VII-
1981, Merck v. Stephar, asunto 187/80.

2 Jbid., Centrafarm
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transmision o circulacién dentro del mercado. El derecho exclusivo cumple asi
su funcién econdémica en el momento de la primera puesta en el mercado, sin
extenderse indefinidamente sobre la vida material del producto?’.

El fundamento del agotamiento se encuentra en la propia configuracién del
sistema de patentes. La facultad exclusiva permite al titular obtener la retribu-
cién derivada de la comercializacién inicial del producto. Una vez realizada
esta, el control permanente sobre su destino dejaria de responder a la funcion
incentivadora del derecho de patente y resultaria incompatible con la libre cir-
culacién de bienes?.

1. El agotamiento como fundamento
del derecho a reparar

El principio de agotamiento constituye, por tanto, el punto de partida juri-
dico para analizar la licitud de las intervenciones realizadas sobre un producto
patentado tras su comercializacion. Si el titular ya no puede oponerse al uso del
producto, resulta necesario determinar hasta qué punto dicho uso comprende
también las operaciones necesarias para mantener su funcionalidad, sustituir
componentes desgastados o prolongar su vida util. Es precisamente en este 4m-
bito donde surge la distincion entre reparacion licita y nueva fabricacién siendo
esta dltima la que vulnera el derecho de patente.

Desde esta perspectiva, el agotamiento no constituye una limitacién externa
impuesta al derecho de patente, sino un elemento inherente a su propia configu-
racion. El derecho exclusivo garantiza al titular la facultad de decidir si, cudndo
y en qué condiciones introducir el producto en el mercado. Sin embargo, una
vez que esa decision ha sido ejercida, el control juridico sobre ese ejemplar
concreto se ve necesariamente restringido. La exclusividad se proyecta sobre la
invencidén como objeto inmaterial, pero no puede traducirse en un control perpe-
tuo sobre cada uno de los objetos materiales que la incorporan.

Este principio adquiere una relevancia particular en relacién con el uso del
producto por parte de su adquirente. La facultad de utilizar el bien conforme a
su destino econémico forma parte del contenido esencial del derecho de pro-
piedad sobre el ejemplar adquirido. En este sentido, el agotamiento no solo
legitima la reventa del producto, sino también su utilizacién normal, incluyendo
aquellas intervenciones necesarias para mantener su funcionalidad a lo largo del
tiempo. La reparacidn aparece, asi, como una manifestacion especifica del de-
recho de utilizacién que subsiste una vez agotado el derecho exclusivo respecto
del objeto concreto.

Desde un punto de vista sistemdtico, puede afirmarse que el denominado de-
recho a reparar no surge como una excepcion del derecho de patente, sino como
una consecuencia directa del principio de agotamiento. Las iniciativas legislati-
vas recientes destinadas a fomentar la reparacién no crean ex novo esa facultad,
sino que desarrollan y refuerzan un limite que ya forma parte de la estructura del
sistema de Derecho de patentes. La reparacion constituye, en este sentido, una

2 Ibid.
2 GHOSH (2022), pag. 1099.
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expresion del equilibrio entre la exclusividad del titular y la libertad de uso del
producto por parte de su adquirente®.

Asimismo, el principio de agotamiento desempefia una funcion relevante
en la preservacion del funcionamiento competitivo de los mercados*. Una vez
que el producto ha sido introducido legitimamente en ellos, la posibilidad de
revenderlo, mantenerlo o repararlo constituye la base de la existencia de mer-
cados secundarios de bienes usados, servicios de mantenimiento y suministro
de piezas de recambio. La extension ilimitada del control del titular sobre estas
actividades podria restringir el acceso de operadores independientes y afectar al
funcionamiento competitivo de dichos mercados.

Igualmente, la aplicacién del principio de agotamiento no implica, sin em-
bargo, la desaparicién completa del derecho exclusivo. La facultad de fabricar
nuevos ejemplares del producto protegido permanece reservada al titular de la
patente. El agotamiento se refiere exclusivamente al objeto concreto que ha sido
introducido en el mercado, sin extenderse a la produccion de nuevos productos
que incorporen la invencidn. Esta distincion resulta esencial para comprender
la frontera entre los actos licitos derivados del uso del producto y aquellos que
constituyen la infraccién del derecho de patente.

Y es aqui donde se manifiesta la necesidad de diferenciar entre la repara-
cion legitima de un producto existente y la fabricaciéon de un nuevo producto.
Mientras que la primera constituye una manifestacion del derecho de uso de la
patente que subsiste tras el agotamiento, la segunda invade el dambito reservado
al titular de la patente. La delimitacién entre ambas categorias no ha sido esta-
blecida mediante una definicién juridica expresa, sino que ha sido construida
fundamentalmente a través de la jurisprudencia.

El principio de agotamiento se configura, asi como el punto de inflexién que
indica el transito desde el derecho exclusivo del titular sobre la introduccién del
producto en el mercado hacia la libertad de utilizacién del objeto por parte de su
adquirente. En el contexto actual, caracterizado por la creciente relevancia de la
reparacién como instrumento de sostenibilidad y prolongacién de la vida ttil de
los productos, este principio adquiere una dimension renovada como mecanis-
mo de delimitacién del alcance del derecho exclusivo®'.

El derecho a reparar no constituye un obstaculo al derecho de patente, ni este
a aquel, sino que ambos encuentran su fundamento en el principio de agotamien-
to. Este permite la reparacion, pero no delimita su alcance, lo que exige recurrir a
criterios adicionales para diferenciar entre reparacion licita y nueva fabricacion.

IV. REPARACION LICITA Y NUEVA FABRICACION:
LA DELGADA LINEA ROJA EN EL DERECHO DE PATENTES

La delimitacion entre reparacion licita y nueva fabricacion constituye una
cuestion delicada en el Derecho de patentes, en la medida en que determina el
alcance efectivo del principio de agotamiento y, con ello, los limites del uso
legitimo del producto una vez introducido en el mercado.

¥ Ibid., pag.1107.
3 BERrcovITZ (2020), pig. 304
' GHosH (2022), pags.1097-1102.
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Antes de abordar esta distincién desde una perspectiva estrictamente juri-
dica, resulta conveniente precisar, al menos desde un punto de vista funcional,
la diferencia entre las distintas formas de intervencién sobre productos ya co-
mercializados, habitualmente identificadas en la practica como reparacion, rea-
condicionamiento y remanufactura. Si bien estos conceptos no cuentan con una
definicién juridica uniforme en el Derecho de patentes, su diferenciacion resulta
util para comprender la intensidad de la intervencién realizada sobre el producto.

1. Delimitacién conceptual: reparacion,
reacondicionamiento, remanufactura

Aunque el Derecho de patentes no proporciona definiciones auténomas de
las distintas formas de intervencién sobre productos ya comercializados, la prac-
tica distingue entre reparacion (repair), reacondicionamiento (refurbishment) y
remanufactura (remanufacturing)*. Esta diferenciacion, de caracter funcional,
resulta esencial para determinar si la intervencion realizada se mantiene dentro
del ambito del uso legitimo del producto o, por el contrario, equivale a la crea-
cion de un nuevo objeto susceptible de infringir el derecho de patente.

En este sentido, y a falta de una sistematizacion en el dmbito propio del
Derecho de patentes, resulta dtil acudir, con caricter orientativo, a la categoriza-
cién propuesta en el Derecho de la UE en materia de sostenibilidad de produc-
tos, en particular en la Propuesta de Reglamento sobre ecodisefio de productos
sostenibles (en adelante, PRED)*, cuyas definiciones, si bien no han sido incor-
poradas de forma expresa en el texto finalmente adoptado, permiten identificar
los rasgos mds caracteristicos de cada una de estas figuras.

Desde esta perspectiva, la reparacién se configura como una intervencion
limitada, dirigida a restablecer la funcionalidad de un producto defectuoso o de-
teriorado, sin alterar sus caracteristicas esenciales. En el extremo opuesto, la re-
manufactura implica un proceso de transformacion sustancial, generalmente de
cardcter industrial, que da lugar a un producto que presenta nuevas condiciones
de funcionamiento, seguridad o finalidad, y que puede ser considerado, desde el
punto de vista econémico y técnico, como un producto nuevo?*.

Entre ambos polos se sitda el reacondicionamiento, que comprende inter-
venciones mds intensas que la mera reparacion, incluyendo operaciones de des-
montaje, sustitucion de componentes o actualizacion técnica, pero que no alcan-
zan el umbral de una transformacién sustancial del producto. En estos casos, el
producto conserva su identidad esencial, aunque se ve sometido a modificacio-
nes relevantes destinadas a restituir o mejorar su funcionalidad conforme a los
parametros de productos originarios.

32 1zQUIERDO GRAU (2024), pags.14-19.

3 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se instaura un marco para
el establecimiento de requisitos de disefio ecoldgico aplicables a los productos sostenibles, COM (2022) 142
final (Ecodesign for Sustainable Products Regulation).

3 1zQUIERDO GRAU (2024), Ibid. Sobre las distintas formas de intervencién sobre productos en el marco
de la economia circular (reparacion, reutilizacién, reacondicionamiento o remanufactura), Vid. Comision Eu-
ropea (2020), A new Circular Economy Action Plan (Nuevo Plan de Accién para la Economia Circular), COM
(2020) 98 final.
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Esta diferencia en la intensidad de la intervencion resulta particularmente
relevante en el dmbito del Derecho de patentes, en la medida en que permite
identificar el punto en el que el ejercicio legitimo de las facultades del adquiren-
te del producto se transforma en una actividad que excede el ambito del agota-
miento y puede ser calificada como una nueva fabricacion.

2. Reparacion licita y nueva fabricacion:
criterios para su delimitacion

El principio de agotamiento del derecho de patente configura el marco de
referencia para delimitar el uso legitimo de los productos patentados tras su
comercializacion, pero no ofrece por si solo una respuesta completa respecto
del alcance de las intervenciones que pueden realizarse sobre dichos produc-
tos. En particular, cuando se trata de actuaciones dirigidas a su mantenimiento,
sustitucion de componentes o prolongacién de su vida Ttil, surge una cuestién
central en el Derecho de patentes: la distincidn entre reparacion licita y nueva
fabricacion.

La adquisicién legitima de un producto patentado confiere a su titular la
facultad de utilizarlo conforme a su destino econdémico, lo que incluye, en prin-
cipio, su mantenimiento y conservacion en condiciones de funcionamiento. No
obstante, esta facultad encuentra su limite en el ambito del derecho exclusivo
del titular de la patente, en particular en lo que respecta a la prohibicién de fa-
bricar nuevamente el producto protegido.

De este modo, la dificultad radica en determinar cuando una intervencion
sobre el producto constituye una mera reparacion, amparada por el principio
de agotamiento, y cuando equivale a una nueva fabricacién que reintroduce la
invencion en el trafico econémico sin consentimiento del titular.

La calificacién de estas intervenciones depende de si el adquirente actia
dentro del &mbito del uso legitimo derivado del agotamiento o, por el contrario,
invade el ius prohibendi del titular al reproducir sustancialmente la invencidén
protegida®. Siendo las cosas asf, resulta necesario precisar el alcance del con-
cepto de fabricacion en el derecho de patente, en la medida en que constituye
el punto de referencia para delimitar cuando una intervencién sobre el producto
excede del uso legitimo y entra en el &mbito del ius prohibendi del titular.

En este sentido, como ha puesto de relieve la doctrina, la fabricacién del
producto patentado comprende el conjunto de actuaciones dirigidas a la crea-
cién u obtencion del objeto en que consiste la invencién, con independencia del
método o procedimiento empleado, asi como del destino ulterior de los pro-
ductos obtenidos. Esta nocion incluye tanto las fases iniciales del proceso pro-
ductivo como su culminacidn, abarcando incluso la elaboracion de los distintos
componentes del producto cuando estos estan especificamente destinados a su
integracion en la invencion protegida*.

Desde esta perspectiva, la fabricacion no se limita a la produccion originaria
del bien, sino que se extiende también a supuestos en los que, mediante deter-

% HERNANDEZ-MERINAN (2026), pag. 454.
3 MASSAGUER (2006), pag.177.
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minadas intervenciones sobre un producto ya existente, se lleva a cabo una nue-
va realizacion de la invencion. En particular, la reconstruccién del producto se
equipara a una nueva fabricacién, en la medida en que comporta la reproduccién
sustancial del objeto patentado*. Del mismo modo, determinadas actuaciones
que formalmente podrian calificarse como reparacion pueden, por su intensidad
o alcance, exceder del mero mantenimiento del producto y dar lugar, en reali-
dad, a una nueva ejecucion de la invencion protegida.

Esta concepcion amplia del concepto de fabricacion pone de relieve la di-
ficultad de trazar una linea clara entre reparacién licita y reconstruccién que
vulnera el derecho de patente, lo que ha llevado a la jurisprudencia a desarrollar
criterios especificos para delimitar ambos supuestos.

En este sentido, en el derecho comparado uno de los precedentes estadouni-
denses mas destacados en la diferenciacion entre reparacion y nueva fabricacion
ha sido abordado en el asunto Aro v. Convertible Top Replacement Co 38. En
este asunto, se presentd una demanda por infraccién de una patente sobre un
techo plegable convertible para automdviles. Lejos de limitarse a una contrapo-
sicion formal entre reparacion y reconstruccion, el tribunal abordé la cuestion
desde la perspectiva del contenido del derecho exclusivo de patente, centrado en
la facultad de fabricacion del producto protegido.

En este sentido, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sefialé que la susti-
tucién de componentes de un producto patentado, incluso cuando estos resultan
esenciales para su funcionamiento, no constituye por si misma una fabricacion
en sentido juridico, siempre que la intervencion se limite a preservar la existen-
ciay funcionalidad del producto como unidad. Asi, en este asunto, la sustitucion
de la cubierta textil de un techo descapotable no fue considerada una nueva
fabricacion del producto patentado, sino una actuacion dirigida a prolongar su
vida util .

Por el contrario, existe fabricacién y, por tanto, infraccién, cuando la inter-
vencion equivale en términos sustanciales, a la recreacion del producto en su
conjunto, esto es, cuando el objeto ha agotado su vida ttil y es nuevamente rea-
lizado conforme a la invencion protegida. De este modo, la clave de la distincién
no reside en la entidad o relevancia del componente sustituido, sino en si la in-
tervencion supone la conservacién del producto individualizado introducido en
el mercado o su reconstruccion como una nueva realizacion de la invencion®.
Este principio fue enfatizado en el caso Bowman v. Monsanto Co. 41, donde el
Tribunal dejé claro que el agotamiento de la patente no se extiende al derecho
exclusivo de volver a fabricar nuevamente un producto patentado.

De lo anterior, se desprende que la jurisprudencia estadounidense estructura
la distincién entre reparacion licita y reconstruccion o nueva fabricacion a partir
de un criterio funcional que atiende a la naturaleza y alcance de la intervencion
realizada sobre el producto patentado, asi como a la preservacion de su identi-

37 Ibid.

¥ Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961). Vid. HEATH (2024),
pag. 768 y SEASE (1970)

3 Ibid. Igualmente, vid. GHOSH (2022), pag.1105.

4 Ibid.

4 GAMBINO (2023), pag. 139 y GHosH (2022), pag. 1104.
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dad como objeto individualizado introducido en el mercado. Desde este punto
de vista, la reparaciéon comprende aquellas actuaciones dirigidas a restablecer
la funcionalidad del producto, sin que ello implique una nueva realizacién de
la invencién protegida, quedando asi comprendida dentro de las facultades del
adquirente en virtud del agotamiento. Por el contrario, la reconstruccion se con-
figura como una intervencion que, por su alcance, equivale a la creacion de un
nuevo producto que incorpora la invencién, invadiendo el &mbito del derecho
exclusivo de fabricacion del titular.

De este modo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha consolidado
una delimitacion clara entre ambos supuestos, orientada a preservar un equili-
brio entre el ius prohibendi del titular de la patente y el derecho del adquirente
a utilizar, mantener y prolongar la vida 1til del producto conforme a su funcién
econdmica. Este enfoque basado en la nocion de la identidad del producto y en
la prohibicién de reproducir la invencion protegida contrasta con el tratamiento
en el &mbito europeo, caracterizado por una mayor fragmentacion y por un de-
sarrollo eminentemente jurisprudencial de esta distincion.

3. La delimitacion entre reparacion licita
y nueva fabricacion en el Derecho de la Unién Europea

Ni el Derecho de patentes en el ambito europeo ni las legislaciones naciona-
les de los Estados miembros establecen una delimitacidén expresa entre repara-
cion licita y nueva fabricacion. Tampoco el TJUE ha desarrollado una doctrina
especifica sobre esta cuestion, lo que ha desplazado su construccién al &mbito
jurisprudencial nacional. De este modo, la delimitacién entre ambos supuestos
se ha configurado a partir de soluciones casuisticas, orientadas a preservar la
identidad del producto introducido en el mercado, sin permitir, bajo la aparien-
cia de una intervencion legitima, la reproduccién de la invencién protegida*.

En el 4mbito europeo, el Tribunal Supremo del Reino Unido, en el asunto
Schiitz v. Werit*, ha formulado un criterio relevante para delimitar la frontera
entre reparacion licita y fabricacidn en el Derecho de patentes. El litigio versaba
sobre la sustitucion de un componente, «la botella de plastico», en contenedo-
res intermedios a granel (intermediate bulk containers, IBCs), cuya estructura
combinaba un elemento duradero (jaula metdlica) con otro de vida til limitada.

Al resolver la controversia, el tribunal adopt6 un enfoque casuistico basado
en una valoracidén conjunta de diversos factores, destacando, en particular, la
naturaleza del componente sustituido y su relacién con la invencién protegida.
En ese sentido, consider6 determinante que el elemento reemplazado constituia
un componente auténomo, facilmente sustituible, con una vida util significati-
vamente inferior al resto del producto y, sobre todo, al concepto inventivo rei-
vindicado. Sobre esta base, concluyé que la sustitucion de dicho componente
no equivalia a un acto de fabricacion del producto patentado, sino que debia
calificarse como una forma de reparacion licita. *

42 SPANDANA (2020), pdg. 132.

3 Vid. Schiitz (UK) Ltd v Werit UK Ltd, (2013) UKSC 16. https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2011_
0266_judgment_db480d8e9e.pdf

“ Ibid.
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De este modo, la delimitacién entre la reparacion licita y nueva fabricacion
no puede establecerse mediante un criterio Unico o abstracto, sino que exige
una apreciacion contextual que atienda la funcién del componente en el con-
junto del producto y, especialmente, a su vinculacién con el nicleo inventivo
de la patente. En este sentido, la distincién no se formula en términos puramen-
te cuantitativos, como el numero de piezas reemplazadas, sino cualitativos: lo
determinante es si la intervencion permite una nueva realizacién de la ventaja
técnica protegida®.

Asi, cuando la sustitucidn recae sobre elementos consumibles, perecederos
0 accesorios, cuya renovacion resulta inherente al uso normal del producto, la
actuacion se sitda, por regla general, dentro del 4ambito de la reparacién licita.
Por el contrario, cuando el componente sustituido incorpora el nicleo inventivo
o su reemplazo implica la reconstruccidon funcional del producto, la interven-
cién traspasa el umbral del uso permitido y se integra en el 4mbito de la fabri-
cacion infractora“.

Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Federal Aleman (Bundesgerichts-
hof, en adelante, BGH) ha elaborado una doctrina particularmente sofisticada
para delimitar la frontera entre reparacion licita y nueva fabricacién, articulada
en torno a dos ejes fundamentales: la identidad del producto introducido en el
mercado y la localizacién de la funcién inventiva dentro de sus distintos compo-
nentes. A partir de esa doble perspectiva, el analisis se desplaza desde una con-
sideracién meramente formal de la intervencidn hacia una valoracién sustantiva
de su incidencia en la realizacion de la invencién protegida®’.

Esta construccién encuentra uno de sus pronunciamientos mds importantes
en la sentencia Fliigelradziihler®, en la que el tribunal analizé la sustitucion de
un componente de un dispositivo de medicion de flujo. En ese escenario, estable-
ci6 que la clave de la distincion reside en determinar si la intervencién mantiene
la continuidad del objeto inicialmente comercializado o si, por el contrario, con-
duce a la recreacion de la invencién en un nuevo soporte material. La cuestion
no se agota, por tanto, en la mera sustitucién de elementos, sino que exige una
apreciacion funcional que atienda tanto a la estructura técnica del producto como
a la posicion del componente reemplazado dentro del conjunto inventivo.

Ahora bien, sobre esta base, la jurisprudencia posterior ha introducido y, al
mismo tiempo, depurado los criterios de andlisis. En Palettenbehdilter 1149, el
BGH otorgé relevancia a la percepcion del trafico juridico (Verkehrsauffassung)
como indicio de si la sustitucidon constituye una operacién de mantenimiento
esperable en la vida util del producto.

Sin embargo, esta referencia fue progresivamente relativizada en decisiones
ulteriores. En particular, en Trommeleinheit 50, el tribunal abordé la sustitucién
de un tambor en un cartucho de téner y precisé que el andlisis debe centrarse en
si los efectos técnicos caracteristicos de la invencién se materializan en el com-

4 Ibid. Tgualmente, KAESLING, SIMON, DEUTSCH y WOLF (2026), pég. 15; GoODFELLOW (2023); JONES
& SPENCER (2025); Utz, CLAYTON (2013)

46 Schiitz (UK) Ltd v Werit UK Ltd, (2013) UKSC 16.

47 HERNANDEZ-MERINAN (2026), pag. 454-456.

“  BGH, 4 de mayo de 2004, X ZR 48/03, Fliigelradzdhler, GRUR 2004, 758.

4 BGH, 17 de julio de 2012, X ZR 97/11, Palettenbehiilter 1, GRUR 2012, 1118

30 BGH, 24 de octubre de 2017, X ZR 55/16, Trommeleinheit, Vid. HEATH, (2024), pag. 765.
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ponente sustituido. Ante la ausencia de una préctica consolidada en el mercado,
relativizé el recurso a criterios sociolégicos y recondujo el analisis a un plano
estrictamente normativo.

En este sentido, afirmé que, cuando no existen expectativas legitimas del
trafico, el examen debe centrarse directamente en la dimension técnica de la
invencion, sin que resulte decisivo recurrir a reconstrucciones hipotéticas de la
percepcion del mercado'.

Sobre esta base, el tribunal precisé ademds que el punto de referencia para
la distincién debe ser, en todo caso, el objeto protegido por la patente, y no el
producto complejo en el que se integra, incluso cuando aquel se comercialice
unicamente como parte de un sistema mas amplio. A partir de aqui, el criterio
decisivo pasa a ser si los efectos técnicos caracteristicos de la invencidn se ma-
terializan en el componente sustituido. De ello, se deriva que el elemento de-
terminante no es la entidad material de la intervencion, sino la circunstancia de
que el elemento reemplazado reproduzca el contenido inventivo. Aplicando esta
vision, el BGH concluyé que la sustitucion del tambor en un cartucho de téner
no implicaba una reconstruccion, al no recaer sobre el componente en el que se
concretaba la solucidn técnica protegida ™.

Finalmente, en Scheibenbremse I1 53, el tribunal consolidé esta orientacion
al excluir, con caracter general, que la sustitucion de piezas de desgaste pueda
calificarse como una nueva fabricacién, en la medida en que tales intervencio-
nes se limitan a restablecer las condiciones funcionales del producto sin repro-
ducir la invencion protegida ™.

De lo anterior, se desprende una idea de fondo que es que la distincién en-
tre reparacion licita y nueva fabricacidon no puede resolverse mediante criterios
cuantitativos o formales, sino a través de un juicio cualitativo que atienda a la
estructura de la invencion y a la funcién desempefiada por los elementos inter-
venidos. Asi, cuando la sustitucion afecta al ndcleo inventivo, la intervencion
tiende a calificarse como nueva fabricacién, mientras que, en ausencia de dicha
conexién funcional, se integra en el dmbito del uso legitimo del producto.

Este enfoque presenta, ademads, una estrecha conexién con el principio de
agotamiento, en la medida en que delimita el alcance del uso legitimo del pro-
ducto una vez introducido en el mercado. En particular, permite identificar un
espacio juridico en el que las intervenciones de reparacion, incluso cuando im-
plican la sustitucién de componentes, no suponen una reactivacion del ius pro-
hibendi del titular de la patente, sino una manifestacion del aprovechamiento
legitimo del bien adquirido.

Desde este punto de vista, la construccion del BGH ofrece un marco para
integrar la proteccion del derecho de patente con las exigencias emergentes del
derecho a reparar y la economia circular. Al situar el andlisis en la localizacién
del aporte inventivo, este enfoque permite compatibilizar la exclusividad del
titular con las practicas orientadas a la prolongacion de la vida util de los pro-

31 KLOBER y WoOLL (2018).

32 SPANDANA (2020), pag. 34. Vid. BALLARDINI, CADILLO, MATHANIEMI, KAUNISVAARA y SALAMI
(2025), pag. 1122.

3 BGH, 8 de noviembre de 2022, X ZR 10/20, Scheibenbremse 11, GRUR 2023, 92.

> Vid. HERNANDEZ-MERINAN (2025), pags. 455-456.
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ductos, evitando que la patente se convierta en un obstaculo injustificado para
actividades de reparacién, mantenimiento, reutilizacién o reacondicionamiento.

V. EL DERECHO A REPARAR Y SU INTERACCION
CON EL DERECHO DE PATENTES

Este marco conceptual, construido en torno al principio de agotamiento y
a la distincion entre la reparacion licita y nueva fabricacion, ha permitido tra-
dicionalmente delimitar el alcance del derecho exclusivo sobre la base de sus
propios presupuestos dogmdticos. Sin embargo, la progresiva incorporacion de
objetivos vinculados a la sostenibilidad y a la economia circular en el Derecho
de la UE introduce un nuevo 4mbito normativo en el que estas categorias deben
aplicarse.

En particular, la promocidn de la reparacion como instrumento para prolon-
gar la vida 1til de los productos y reducir la generacién de residuos plantea la
necesidad de examinar si los criterios tradicionales de delimitacidn del derecho
exclusivo siguen siendo suficientes o si deben reinterpretarse a la luz de estos
nuevos objetivos. Desde esta perspectiva, el derecho a reparar no emerge como
categoria auténoma ajena al Derecho de patentes, sino como un punto de ten-
sién en la aplicacién de sus propios limites internos.

1. La sostenibilidad como factor ausente en los criterios
de reparacion licita y nueva fabricacion

El analisis comparado pone de manifiesto una constante metodoldgica: la
delimitacién entre reparacion licita y nueva fabricacion se establece exclusi-
vamente sobre la base de criterios estructurales del Derecho de patentes. Los
tribunales atienden, en particular, a la identidad del objeto, a la incorporacién
de la ensefianza técnica, al cardcter esencial del componente sustituido o a las
expectativas del publico en relacién con el ciclo de vida del producto. Sin em-
bargo, en ninguno de los criterios examinados la sostenibilidad, la economia
circular o los intereses medioambientales desempefian un papel auténomo en el
razonamiento juridico®.

El Derecho de patentes sigue operando, en este ambito, dentro de sus prin-
cipios cldsicos que son la proteccion del derecho exclusivo de fabricacién como
nucleo del contenido especifico de la patente. El equilibrio se establece en tér-
minos bilaterales, es decir, intereses del titular frente a intereses del adquirente
del producto, sin incorporar de forma explicita una dimensién sistémica vincu-
lada a los objetivos de sostenibilidad de la Unién Europea.

Llama particularmente la atencién que, incluso en ordenamientos como el
aleman, donde el art. 20a de la Ley Fundamental (Grundgesetz)* establece la
proteccién de los fundamentos naturales de la vida como objetivo de Estado,
previsioén que ha sido interpretada como una cldusula de proteccion del medio

3 Vid. GRivALD & TUR-SINAT (2019), pag. 100.

3 Art. 20a [Proteccion de los fundamentos naturales de la vida y de los animales] En Ley Fundamental
de la Republica Federal Alemana. Deutscher Bundestag, Gltima modificacion 22 de marzo de 2025 https://www.
btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf
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ambiente, dicha orientacién no haya tenido una incidencia explicita en la inter-
pretacion del Derecho de patentes en materia de reparacion. En este dmbito, la
longevidad del producto se valora predominantemente desde la perspectiva de
su «vida util normal», a menudo determinada por las indicaciones del propio
fabricante, lo que dificulta que dicho criterio opere como pardmetro objetivo e
independiente.

Del mismo modo, la jurisprudencia britdnica en Schiitz v. Werit, al igual
que la del BGH, reconoce que la linea entre reparacion licita y nueva fabrica-
cion es una cuestion de grado y exige una vision global de todos los factores.
No obstante, los elementos relevantes se mantienen dentro del marco técnico-
estructural de la invencién protegida. El interés en la prolongacién de la vida
util del producto como valor en si mismo no se formula como criterio juridico
auténomo.

Esa ausencia resulta significativa en el dmbito legislativo. La UE ha con-
vertido la economia circular y la reduccion de residuos en objetivos centrales
de su accion normativa®’, reforzados por instrumentos como la Directiva (UE)
2024/1799 sobre reparacién de bienes y la normativa de ecodisefio*®. La repara-
cién ya no constituye una mera practica econdmica secundaria, sino un instru-
mento legislativo orientado a la sostenibilidad.

En este nuevo escenario, cabe preguntarse si los criterios tradicionales re-
lativos a la diferenciacidon entre reparacion licita y nueva fabricacién deben
permanecer al margen de estos objetivos o si la sostenibilidad puede operar
como criterio interpretativo en la delimitacién de limites internos del derecho
exclusivo.

La incorporacion de la sostenibilidad no implica desnaturalizar el Derecho
de patentes ni subordinarlo a consideraciones extrinsecas. Tampoco supone re-
lativizar el derecho exclusivo de fabricacidn, que constituye el niicleo estructu-
ral del sistema. Significa, mds bien reconocer que el principio de agotamiento y
la nocién de uso conforme al destino pueden interpretarse a la luz del contexto
legislativo en el que se insertan.

Cuando la intervencién de reparacion se limita a restablecer la funciona-
lidad del producto sin implicar una nueva realizacién de la ensefianza técnica
protegida en su nicleo inventivo, una interpretacién extensiva del concepto de
«nueva fabricacion» puede conducir a una indebida expansion del ius prohiben-
di del titular de la patente, proyectandolo sobre supuestos que se sitian dentro
del 4ambito del uso legitimo del producto.

En este punto, la cuestién no radica en afirmar la prevalencia de la soste-
nibilidad sobre el derecho de patente, sino en determinar si los objetivos de
sostenibilidad incorporados al Derecho de la UE pueden operar como criterio
interpretativo en la delimitacién de las categorias ya existentes, en particular, el

37 Vid. Comunicacién de la Comision, Pacto Verde Europeo, COM (2019) 640 final; y Nuevo Plan de
Accion para la Economia Circular, COM (2020) 98 final).

% Reglamento (UE) 2024/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio, por el que se ins-
taura un marco para el establecimiento de requisitos de disefio ecoldgico aplicables a los productos sostenibles,
se modifican la Directiva (UE) 2020/1828 y el Reglamento (UE) 2023/1542 y se deroga la Directiva 2009/125/
CE.
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agotamiento del derecho de patente, la identidad del producto y el uso conforme
a su destino, dentro de su propio marco conceptual.

A este respecto, la sostenibilidad no se configura como un limite externo al
derecho exclusivo, sino como un elemento contextual relevante para la interpre-
tacion de sus limites internos.

2. El derecho a reparar en el contexto de la economia circular

La adopcién de la Directiva (UE) 2024/1799%, relativa al derecho a repa-
rar, se inscribe en la estrategia de la UE orientada a promover un modelo de
economia circular basado en la prolongacién de la vida util de los productos y
en la reduccién de residuos. Su finalidad es fomentar la reparacién de bienes
averiados o defectuosos en beneficio de los consumidores, del medio ambiente
y del correcto funcionamiento del mercado interior®. En este sentido, la Direc-
tiva persigue también evitar la eliminacién prematura de productos que siguen
siendo funcionales, incentivando a los consumidores a optar por soluciones de
reparacion asequibles y accesibles a través de reparadores de su eleccion®!.

Este planteamiento introduce una tension estructural con el régimen juridi-
co de los derechos de propiedad industrial, particularmente con el Derecho de
patentes. Aunque la Directiva impulsa la apertura del mercado de reparacion,
no tiene por objeto armonizar ni redefinir el alcance del derecho de patente, ni
establecer de forma expresa como debe articularse su interaccidon con el dere-
cho a reparar. Ello plantea interrogantes relevantes en relacion con actividades
como el reacondicionamiento o el remanufacturing realizadas por terceros en el
trafico econdmico.

Desde el punto de vista del Derecho de patentes, la licitud de estas interven-
ciones continda dependiendo de si se sitian dentro del uso conforme al destino
del producto, delimitado por el principio de agotamiento. A este respecto, la
diferenciacion entre reparacion licita y nueva fabricacion adquiere una impor-
tancia central, pues permite determinar si la intervencién constituye una mera
prolongacion de la vida qtil del producto o implica una nueva realizacién de la
invencidn protegida.

La Directiva no resuelve esta cuestion, limitdndose a reconocer que la pro-
mocién de la reparacién debe coexistir con la proteccion de los derechos de
propiedad intelectual, sin precisar el alcance de dicha coexistencia. El legislador
europeo parece haber optado asi por no alterar el equilibrio estructural del sis-
tema, dejando a los ordenamientos nacionales y a la jurisprudencia la tarea de
concretar, en cada caso, la relacion entre ambos intereses .

Este marco se complementa con la evolucion de la regulacién en materia de
ecodisefio, en particular a través del Reglamento de Ecodisefio para Productos

59

Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio, por la que se esta-
blecen normas comunes para promover la reparacion de bienes y se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394
y las Directivas (UE) 2019/771 y (UE) 2020/1828

%0 BALLARDINI, R., CHANDLER, D., CADILLO, MAIHANIEMI, B., KAUNISVAARA, M., SALAMI, E. (2024)
y EUR-LEX (2025)

ol Considerando 3 de la Directiva (UE) 2024/1799.

2 Vid. Considerando 18 y art. 5.6 de la Directiva (UE) 2024/1799.
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Sostenibles (ESPR)®, que introduce requisitos orientados a mejorar la durabi-
lidad, reparabilidad y reutilizacion de los productos desde su fase de disefio®.
La reparabilidad deja asi de configurarse exclusivamente como una facultad del
usuario en la fase posterior a la comercializacion, para convertirse en una carac-
teristica intrinseca del producto.

Esta aproximacion refuerza el objetivo de prolongar la vida util de los bie-
nes, pero también puede intensificar las tensiones con el derecho de patente, en
la medida en que el disefio técnico del producto, susceptible de proteccién por
patente, condiciona las posibilidades de intervencioén posterior. En particular,
cuando la solucién técnica que permite o dificulta la reparacién forma parte
del objeto protegido, la distincién entre reparacién licita y nueva fabricacion
adquiere una relevancia atin mayor.

Esta indeterminacion no se limita al plano abstracto, sino que se proyecta
en los procesos de transposicion nacional. Asi, en el caso aleman, el proyecto
de ley de implementacion de la Directiva (UE) 2024/1799 mantiene sustancial-
mente inalterado el equilibrio entre el fomento de la reparacion y la proteccion
de los derechos de propiedad industrial. Aunque se introducen obligaciones di-
rigidas a facilitar la reparacion, incluida la prohibicidn de obsticulos técnicos o
contractuales, se reconoce expresamente la proteccion de los derechos de pro-
piedad intelectual como un limite legitimo a dichas obligaciones ®.

La tension entre el fomento de la reparacién y el alcance del ius prohibendi
del titular de la patente no solo persiste, sino que se traslada al dmbito de la
aplicacién practica, generando un escenario de incertidumbre juridica especial-
mente relevante para los operadores que actian en los mercados de reparacién
y reacondicionamiento. En este contexto, la distincién entre reparacion licita y
nueva fabricacién continda siendo el criterio decisivo para determinar la licitud
de estas actividades, lo que refuerza la centralidad de esta diferenciacion en el
nuevo contexto legislativo.

3. Hacia una reinterpretacion del alcance del derecho exclusivo
en clave de sostenibilidad

El desarrollo normativo impulsado por la UE en materia de economia circu-
lar® no altera formalmente la estructura del Derecho de patentes, pero si modi-
fica el contexto en el que sus criterios deben aplicarse. La exclusividad continia
siendo el instrumento esencial para incentivar la innovacién; sin embargo, su
ejercicio no puede desligarse de los objetivos estructurales del ordenamiento
de la UE, entre los que se incluyen la sostenibilidad, la eficiencia en el uso de
recursos y la reduccion de residuos.

% Reglamento (UE) 2024/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio, por el que se ins-
taura un marco para el establecimiento de requisitos de diseflo ecolégico aplicables a los productos sostenibles,
se modifican la Directiva (UE) 2020/1828 y el Reglamento (UE) 2023/1542 y se deroga la Directiva 2009/125/
CE.

% Vid., en particular, considerandos 2, 16 y 19, y arts. 5 y 7 del Reglamento de ecodisefio.

% Vid. REISNER (2026)

% Directiva (UE) 2024/1799. Considerando 3; Comisién Europea (2019), The European Green Deal
(Pacto Verde Europeo), COM (2019) 640 final.
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En este escenario, la cuestién no consiste en oponer el derecho a reparar
al derecho de patente, sino en determinar como deben interpretarse los limites
internos de la exclusividad para preservar la coherencia del sistema. El princi-
pio de agotamiento y la distincién entre reparacion licita y nueva fabricacién
constituyen mecanismos ya existentes que permiten establecer ese equilibrio sin
necesidad de introducir excepciones ad hoc que vacien de contenido la protec-
cion de la invencion.

Una interpretacion excesivamente expansiva del ius prohibendi, que proyec-
te la exclusividad sobre cualquier intervencion posterior al acto de comerciali-
zacion, transformaria el derecho de patente en un instrumento de control perma-
nente sobre el ciclo de vida del producto. Ello no solo acabaria con la funcién
incentivadora del sistema, sino que podria consolidar posiciones cerradas en los
mercados secundarios de reparaciéon y mantenimiento. En cambio, una interpre-
tacidn que reconozca como reparacion licita aquellas intervenciones necesarias
para mantener la funcionalidad del bien, siempre que no impliquen la recreacién
del nicleo inventivo protegido, preserva tanto la 16gica del agotamiento como la
finalidad econémica de la patente.

La sostenibilidad no actda aqui como principio derogatorio, sino como cri-
terio interpretativo que refuerza la necesidad de aplicar con precision las ca-
tegorias tradicionales. La prolongacién de la vida util del producto no puede
erigirse en fundamento para autorizar la fabricacion encubierta de nuevos ejem-
plares; pero tampoco puede ignorarse a la hora de valorar si la sustitucién de un
componente responde al uso normal del bien o constituye una reconstruccién
sustancial.

Desde esta perspectiva, la economia circular no introduce una ruptura en
el Derecho de patentes, sino una exigencia de coherencia. La proteccién de la
innovacion técnica y la promocién de la reparacién no son objetivos necesaria-
mente antagénicos. La patente asegura la exclusividad en la fase de creacion y
primera comercializacién; el agotamiento garantiza que dicha exclusividad no
se prolongue indefinidamente sobre el destino material del objeto concreto. En-
tre ambos polos se sitda la distincidn entre reparacion licita y fabricacién, como
instrumento técnico de delimitacion.

En tltima instancia, el desafio contemporaneo no radica en debilitar el sis-
tema de patentes, sino en evitar que su interpretaciéon desborde su funcion es-
tructural. La integracion de los objetivos de sostenibilidad en la aplicacion del
Derecho de patentes exige una lectura sistematica que preserve el incentivo a
la innovacion sin impedir el desarrollo de practicas de mantenimiento y repara-
cién compatibles con el agotamiento del derecho de patente. La redefinicion del
equilibrio no es legislativa, sino interpretativa: corresponde a la doctrina y a la
jurisprudencia ajustar las categorias cldsicas a un entorno econémico y norma-
tivo en transformacion.

Esta situacion contrasta con la evolucion reciente en el &mbito de los dise-
fos industriales, donde el legislador de la UE ha optado por introducir expresa-
mente una cldusula de reparacién®. En particular, el art. 20 bis del Reglamento

97 STJUE de 20 de diciembre de 2017, asuntos acumulados C-397/16 y C-435/16, Acacia Srl c. Pneus-
garda Srl y Audi AG c. Acacia Srl, relativa a la clausula de reparacion en materia de disefios industriales, cuya
finalidad consiste en evitar mercados cautivos de piezas de recambio y favorecer la competencia en el mercado
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(UE) 2024/2822 y el art. 19 de la Directiva (UE) 2024/2823 exceptian determi-
nadas utilizaciones de componentes protegidos cuando resulten necesarias para
restituir la apariencia inicial de un producto complejo. Esta solucién normativa
evidencia que, en el dmbito de los disefios, la proteccion de los mercados de
reparacion y sustitucion de piezas ha sido articulada mediante una limitacién
legislativa expresa del derecho exclusivo, sin necesidad de recurrir a una rein-
terpretacion del agotamiento.

En cambio, en el Derecho de patentes la ausencia de una cldusula equi-
valente obliga a que el equilibrio entre la exclusividad y reparacién continte
construyéndose a través de categorias tradicionales, particularmente mediante
el principio de agotamiento y la distincion entre reparacion licita y nueva fabri-
cacion. Precisamente por ello, la integracion de los objetivos de sostenibilidad
no exige una ruptura del sistema, sino una aplicacion coherente y funcional de
sus criterios internos.

VI. CONCLUSIONES

El andlisis desarrollado pone de manifiesto que la tensién entre el Derecho
de patentes y el derecho a reparar no responde a una ruptura estructural del siste-
ma, sino a la reactivacion de un equilibrio clasico entre exclusividad y mercado
en un nuevo contexto legislativo. La proteccién conferida por la patente conti-
nda cumpliendo una funcién esencial de incentivo a la innovacidn; sin embargo,
su ejercicio no puede proyectarse de manera indefinida sobre el destino material
del producto una vez introducido en el mercado.

En este sentido, el principio de agotamiento se configura como el criterio
central para delimitar el uso legitimo del producto patentado, no solo en lo que
respecta a su circulacidn, sino también en relacién con las intervenciones ne-
cesarias para preservar su funcionalidad. La distincién entre reparacion licita
y nueva fabricacién sigue siendo el instrumento técnico que permite equilibrar
estos intereses, evitando tanto la reproduccién encubierta de la invencién como
la extension indebida del ius prohibendi del titular.

El desarrollo normativo impulsado por la UE en materia de economia cir-
cular, en particular, a través de la Directiva (UE) 2024/1799, no altera formal-
mente el régimen juridico de las patentes, pero si incide en el contexto en el que
deben interpretarse sus criterios estructurales. La sostenibilidad no opera como
un limite externo al derecho exclusivo, ni introduce una excepcién auténoma al
sistema, sino que actia como un criterio interpretativo que refuerza la necesidad
de aplicar con precision las nociones de agotamiento del derecho de patente,
identidad del producto y uso conforme a su destino.

Asimismo, el derecho a reparar no emerge como un derecho auténomo en-
frentado al sistema de patentes, sino como una manifestacion de los limites es-
tructurales que ya operan en su interior. El desafio contemporaneo no reside en
redefinir la naturaleza del derecho exclusivo, sino en evitar que su interpretacion

secundario de reparacion. En relacion con la cldusula de reparacion en el &mbito de los disefios industriales, vid.
VILA ROBERT (2015), pags.1015-1036; GiL CELEDONIO (2025), pags.13-50.
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desborde su funcién, convirtiéndolo en un instrumento de control permanente
sobre el ciclo de vida del producto.

En definitiva, la integracion de los objetivos de sostenibilidad en la interpre-
tacion del Derecho de patentes exige una tarea de equilibrio: aplicar los criterios
tradicionales del sistema de manera coherente con el contexto actual, preser-
vando el incentivo a la innovacion sin obstaculizar el desarrollo de practicas de
reparacion y reacondicionamiento compatibles con el principio de agotamiento
del derecho de patente.

Finalmente, no puede ignorarse que la problemadtica aqui analizada presenta
también implicaciones que trascienden el &mbito del Derecho de patentes. En
particular, las restricciones al acceso a la reparacién en los mercados secunda-
rios pueden plantear cuestiones desde la perspectiva del derecho de la compe-
tencia y de la proteccion de los consumidores. El examen de estas interacciones,
que excede el objeto del presente trabajo, constituye una linea de investigacion
que merece un andlisis especifico.
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