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I INTRODUCCION

Antes de comenzar con la exposicion del tema que nos ocupa me parece

imortante mencionar cuales fueron las causas que me motivaron a escogerlo para su

discusion

Durante los anos de 1990 a 1992 tuve la oportunidad de colaborar en la Direccion
Juridica de la Unidad de Negociacién del Tratado de Libre Comercio. Dicha dependencia
realizaba una doble funcién- por una parte, el asesoramiento juridico a cada una de las
areas de la Unidad Negociadora, y por la olra, la negociacion “per se” de diversos

capitulos, eminentemente juridicos, del Tratado de Libre Comercio

Dentro de estos ultimos se encontraban los de “solucién de controversias”, una

parte de "inversiones extranjeras”, y el capitulo de “propiedad intelectual”

Fué mi participacion directa en este ulimo capitulo la que finaimente me llevo a
interesarme por el tema de las importaciones paralelas Aunque practicamente todos los
temas de propiedad Intelectual estén intimamente relacionados con el libre comercio, me
llamoé poderosamente la atencién el hecho de que en especifico el tema de las
importaciones paralelas no fuera punto de discusion dentro de las reuniones tnlaterales

del Tratado

¢Porqué dejar un tema tan importante. novedoso y algido fuera de la mesa de
negociacién? (Porqué pretender que las reuniones del GATT (Acuerdo General sobre

Aranceles y Comercio). que a la fecha habian fracasado en la discusion del tema,



siguieran con el tratamiento del mismo? (Es acaso el tema de la propieda intelectual lo
suficientemente importante para que Estados Unidos haya presionado a México en la
modificacion, antes del comienzo de las negociaciones, de su antigua Ley de propiedad
industrial? (Y porqué s Meéxico accedi6 a dicha modificacion, no se incluyd

posteriormente en las negociaciones el tema de importaciones paralelas?

Estas y muchas otras preguntas deberan discutirse y contestarse en otro foro. No
es nuestra mision el hacerlo, sin embargo, con esle trabajo podemos explicar el porque
de la importacia de las importaciones paralelas en un marco de libre comercio como el

que nuestro Pais pretende implementar

En la elaboracion de este trabajo se han consultado muchas fuentes,
principalmente en el extranjero. Este hecho sélo obedece a la dificultad de encontrar en
nuestro Pais autores que hayan escnto sobre el tema Evidentemente existen expertos en

el tema, sin embargo, a la fecha sus publicaciones no son abundantes

Las publicaciones consultadas son generalmente opiniones sobre casos que se
han ventilado en las Cortes de otros paises y sobre las legislaciones de dichos paises. y
carecen de una estructura formal en la explicacion completa del fendmeno, sus causas y
sus consecuencias internacionales Por lo mismo, se intenta realizar un primer trabajo en
donde se estructure formalmente una explicacion del tema, con su definicion de causas,

consecuencias. marco general de la legislacion aplicable y posible solucion.



Este trabajo esta influenciado por las opiniones de muchos autores, y se traduce
principalmente en mi opinién propia Lo interesante es que la discusion no se agota en la
argumentacion juridica del tema sino en las consideracion econoémicas y comerciales que

se argullan para fundamentar si deben existir o no las importaciones paralelas

Un pnmer objetivo es que el lector comprenda a fondo la problematica juridica,
comercial y econoémica del fenémeno de las importaciones paralelas, y a la luz de estos
tres enfoques se forme su propio juicio sobre la bondad o maldad de las mismas, asi

como una idea de {a forma en la que deben ser reguladas

Un segundo objelivo es inleresar al lector en un tema que cada vez tiene mas
influencia en la vida comercial de personas y empresas. Si bien es cierto que es la parte
Juridica la que mas nos interesa, debemos reconocer que para entender a fondo este tipo
de problematicas, no se pueden ignorar otras disciplinas como la economia, las

relaciones comerciales y las finanzas

Finalmente, también es mi intencion que al término de la lectura de este trabajo el
lector pueda hacerse un juicio particular sobre la respuesta a los siguientes
cuestionamientos” (Es un beneficio 0 un perjuicio la permision de las importaciones
paralelas? ,Acaso eéstas son violatonas de los mismos derechos de propiedad
intelectual?  Son mas importantes los distrbuidores que los consumidores o iguaimente
importantes dentro de la economia de un pais? ;Cudles son las politicas que se deben
seguir en relacion a este problema? ;Cual es la mejor forma de regular las importaciones

paralelas?



Es imponrtante que durante la lectura de esta tesis, continuamente se hagan
reflexiones sobre el beneficio o perjuicio que tanto los importadores paralelos como e!
publico en general y los propietarios de los derechos de propiedad intelectual sufren, para

poder asi comprender todos los puntos de vista que son siempre validos.



It EL MARCO GENERAL DEL LIBRE COMERCIO

La década de los noventas esta signficado para México una era de cambio
importante en sus relaciones comerciales La tendencia hacia la apertura comercial,
cultural y politica se ha manifestado ya fehacientemente y se seguird manifestando por lo
menos en el corto plazo. Nuestro Pais es conciente de que el comercio de bienes y

servicios entre naciones es de vital importancia en el soporte de la economia mundial '

El libre comercio se logra a través de un instrumento juridico que suscriben dos o
mas paises con el propdsito de eliminar entre ellos barreras arancelanas y no arancelarias
al comercio, conservando sin embargo. una independencia total en su politica comercial

ante terceros paises.

A través de una estructura de este tipo se forma un acceso estable y permanente

al principal mercado de exportacion y se refuerza ta apertura a nuevos mercados

Entre otras razones que se aluden para el establecimiento de un mercado libre
son la globalizacién de los procesos de produccion, el surgimiento de otros bloques
comerciales (Comunidad Econémica Europea-CEE y Cuenca del Pacifico) y la creciente

competencia internacional en los mercados

"Cle Andrade M Rechand ) he parallel importation of unavthortzed genuine goods an analysts and
observations of the s market”™ en Joumal of International Business Law L niversity of Pensvivania, pp |
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Los mercados de libre comercio se integran a traves del comercio de bienes, del
comercio de servicios y de los flujos de inversion, eliminando gradualmente los aranceles
y las barreras no arancelarias, tales como impuestos compensatorios, medidas sanitarias

y normas de otro tipo.

A través del libre comercio se incrementa el tamano del mercado, y se adquiere
una ventaja comercial comparativa al resto de los paises no integrantes. Esto se debe a
la interaccién de los factores de produccién: capital, alta tecnologia, industria intensiva en

mano de obra, etc.

La importancia del comercio Mexicano con nuestros vecinos del norte siempre ha
sido considerable, independientemente de los regimenes comerciales de otras épocas.
En los ultimos anos, sin embargo, ha habido una transformacion sustantiva en dichos
mercados, aumentando nuestras exportaciones de manera considerable. Este éxito
exportador es resultado de combinar insumos, a precios y calidades internacionales, con

una ubicacion geografica prvilegiada.

El actual contexto econémico internacional se caractenza por un activo proceso de
transformaciéon. Se han conformado nuevos bloques comerciales globalizandose asi los
procesos productivos, sin embargo, en otros mercados se acentuan las politicas

proteccionistas perdiendo eficacia las normas del comercio internacional.

Los mercados de libre comercio son una respuesta oportuna a estos cambios que
se estan sucediendo. La realizacion de un instrumento juridico de esta naturaleza permite

aprovechar la complementariedad existente entre las economias de los paises firmantes,



tanto en la dotacion de recursos como en los procesos productivos, incrementando de

esla manera la competitividad de la region en cuestion

Los tratados de libre comercio pretenden promover un mejor y mas seguro acceso
de todos los bienes, servicios y flujos de inversion al mercado ajeno, reducir la
vulnerabilidad de las exportaciones ante medidas unilaterales y discrecionales, fortalecer
la industria nacional y crear empleos mas productivos que eleven el bienestar de la

poblacion nacional.

Nos hemos dado cuenta de que los acontecimientos mundiales se han sucedido a
un ntmo acelerado que ha modificado las condiciones internas de muchas naciones, asi

como las relaciones internacionales mismas

La apertura de las economias se produce en la transformacién interna de los
paises Los cambios sufridos en la economia mundial nos muestran que actualmente la
compelitividad y el crecimiento econdmico no resulta de los esfuerzos aislados sino de la

interaccion entre distintas estructuras productivas

La apertura comercial pone a disposicién de los productores insumos de calidad a
precio internacional, y orienta el desarrollo de la economia hacia los sectores con mayor

potencial exportador

12



En el pasado se pensé que el crecimiento podia basarse unicamente en la
posesion de recursos naturales o en la abundancia de mano de obra, hoy se reconoce

que dicho crecimiento se encuentra initmamente ligado con la produccion

El instrumento juridico que prelenda lograr esta globalizaciéon de mercados y por
ende un acercamiento en las economias que provoque Una zona de libre comercio debe

contener las siguientes caracteristicas

- Debe abarcar la liberalizacion del comercio de bienes, servicios y flujos de

inversion

- Debe ser compatible con los tratados internacionales en los que los paises

involucrados sean signatanos (i.e. GATT-Acuerdo General de Aranceles y Comercio)

- Debe eliminar aranceles entre las partes signatarias, de tal forma que la

gradualidad con que se realice esta operacion no afecte gravemente algun sector de la

economia

- Debe elminar las barreras no arancelanas que enfrenien las exporlaciones, de
manera que las normas y estandares técnicos no se convientan en férmulas que eliminen

el acceso a los mercados extranjeros

- Debe incluirse un capitulo preciso y especifico sobre la forma de resolver las
controversias que surjan del mismo intercambio comercial, para que de esta manera

exista un alternativa viable y eficaz para la solucion de las mismas

I3



En suma. la realizacion de una red de libre comercio efectiva encuadrada en un
marco legal apropiado redundaria en beneficios para los paises signatarios' los
consumidores tendran acceso a un mayor numero y vanedad de productos, los
fabricantes podran aprovechar las ventajas comparativas, la sociedad incrementara su
nivel de vida, y todos gozarian de segundad juridica para aprovecharse de las bondades

que brinda el libre comercio



Il LAS IMPORTACIONES PARALELAS

A. Aspectos Generales

En vitud de la reciente globalizacion de mercados e intensificacion de las
relaciones comerciales entre los diversos paises del orbe, mas entre aquellos que
comparten fronteras y casi siempre de tipo multinacional, diversos tratadistas se han
cuestionado sobre la actualidad y validez transnacional de los diversos derechos de
propiedad intelectual’, asi como las formas en las que dichos derechos son protegidos en

la mayoria aguellos paises que poseen cierto adelanto tecnolégico

Al hablar de derechos de propiedad intelectual nos podemos refenr indistintamente
a: patentes, marcas, derechos de autor, nombres comerciales, transmisiones via satélite,
denominaciones de origen, etc Definiendo los derechos de propiedad inteleclual como
aquellos que se derivan exclusivamente de la creatividad del hombre y son materializados
por él mismo, adquiriendo entonces un caracter permanenie y tangible. Tal es el caso de:
un invento, una marca, un libro, una escultura, una pintura, una obra musical y tantos
otros como el ingenio del hombre lo permita. “La obra intelectual es el resuftado matenal,
el efecto sensible en el mundo extenor del ejercicio de las facultades creadoras del
individuo ™

TCfr Gonzalee Y George. An analysis of the legal implications of the inteleciunl property provisions of the
North Amencan Free Trade Agreement. en Harvaid International Law Jounal, Inroduccion, passim.

" Georges Michaehdes Novaros, Le Droit Mural de 1 *Auteur. p 87
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Anteriormenie, las economias cerradas y proleccionistas de algunos paises no
pusieron de relieve la importancia del reconocimiento a nivel internacional de los derechos
de propiedad intelectual, ya que al no existir un intercambio importante de mercaderias

tampoco existia la necesidad de reconocer a los extranjeros este tipo de derechos.

El primer motivo por el cual se empezaron a reconocer los derechos de propiedad
intelectual probablemente fué el de la falsificacion Los sistemas juridicos de cada pais se
encargaron de. a su manera, regular y sancionar aquella y otras conductas que se
presentaban con motivo del interés econdmico en la proteccién de los derechos de
propiedad intelectual Hoy en dia, el fendbmeno de las imporaciones paralelas se
encuentra bajo esta tesitura, y las relaciones comerciales internacionales exigen una

regulacion concreta en este tema

Conforme empezd a crecer el intercambio comercial entre las naciones, los
poseedores de aquellos derechos de propiedad intelectual se dieron cuenta que sus
derechos representaban grandes intereses econémicos, no solo en sus paises, donde ya

lo habian expenmentado, sino también en el extranjero

Asi pues la comparacion de derechos y estructuras juridicas protectoras de la
propiedad intelectual comienza a surgr. y con ella el deseo de internacionalizar esta
proteccion a través de tratados internacionales. los que a la fecha son cuantiosos pero no
suficientes Paris. Madnd, Lisboa. Comunidad Econémica Europea, Ronda Uruguay,
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (North American Free Trade Agreement

NAFTA) etc

16



transacciones internacionales de mercaderias y del intercambio comercial entre los

paises. A mayor intercambio mayor importacion paralela

B. Definicion.

La gran mayoria de las legislaciones no han definido aun todavia lo que son las
imporiaciones paralelas, sin embargo preveén sus supuestos y por lo tanto se basan ya
en un concepto implicito proveniente de situaciones muy concretas del intercambio

comercial diano

Las importaciones paralelas se pueden definir de ia siguiente forma: son aguellas
impontaciones de bienes o servicios que ostentan legalmente un derecho de propiedad
intelectual y que se realizan sin el consentimiento de aquella persona que es, en el pais

en el cual se realizan las importaciones, |a legitima propietaria de esos derechos.

Asi pues, observamos en nuestra definicion tres elementos fundamentales:



fisscamente del extranjero No necesanamente debe el bien estar producido en el
extranjero, siendo este el caso mas comun, ya que en ocasiones los bienes son
fabricados en territorio nacional, exportados por alguna razén y reimportados al pais
donde fueron creados, produciéndose asi la importacion paralela. Asi pues observamos
que el lugar de orgen o de produccion del producto importado no es relevante, sino lo es

que los bienes o servicios provengan del extranjero.

Aunque en nuestra definicion hemos hecho diferenciacion entre bienes y servicios,
en lo sucesivo y para mayor faciidad les llamaremos conjuntamente “bienes” o

“productos”

2 Ostentan legalmente un derecho de propiedad intelectual. Al hablar de legalmente, nos
referimos a que de alguna u otra forma el propietario original del derecho de propiedad
intelectual ha consentido en que los bienes en cuestion ostenten dicho derecho. Vemos
pués que las imporaciones paralelas no son productos falsificados*, no se trata de copias

o pirateria, sino que son productos autenlicos.

3 Sin el consentimiento de aquella persona que en el pais de importacion es el legitimo
propietario de los derechos de propiedad intelectual® Es importante aclarar que pueden, y
es comun, existir dos legitimos propietanos de un derecho de propiedad intelectual: el
propietario original, es decir aquel que creo el derecho y 1o registré primeramente en algan

pais o paises determinados, y un propietario secundario. el cual registré el mismo

"Ctr Andrade M Richard, Ihd pp 2
TCI Gonzales Y Georee b, p 3



propietario original. En ocasiones el propietario onginal y el secundario se confunden en la

misma persona

Este tercer elemento de la definicion se refiere al consentimiento del propietaro
secundano, para el caso de que la persona de éste no se confunda con la del propietarno

orginal

Una vez que han sido expuestos ios elementos de definicion de lo que son las
imporiaciones paralelas es importante aclarar el porqué se les llama paralelas y porque no
hemos incluido en nuestra definicion alguna anotacibn que haga referencia a este

calificativo.

Cuando recién descubierio el fenbmeno, el caso mas comun se suscitaba siempre
con la existencia de dos importadores: aquél que era el legitimo propietario del derecho
de propiedad intelectual (disinbuidor autorizado) y aquella tercera persona que no lo era;
lo que suponia siempre un “paralelismo” en las importaciones. Posteriormente se
demostro que el mismo fenémeno ocurre aun cuando los bienes son producidos tanto en
el interior de un determinado pais como en el extranjero, no existiendo en este caso dicho

paralelismo.

Sin embargo, y ante este nuevo descubrimiento, se les siguieron llamando

imporiaciones paralelas.



A este respecto, y en contrano a la teoria mas generalizada sobre importaciones
paralelas. afirma que "las importaciones son paralelas en el sentido de que los dos bienes
estan hechos por el mismo productor'® Sin embargo, en la realidad conocemos que
pueden llegar a existir varios productores de un mismo bien, todos y cada uno de ellos
autonizados expresamente por el proptétario original. De hecho, la diversidad de
productores de un mismo bien es una de las causas principales de la importacion

paralela Esto se analizard mas adelante

C Actualizacion de las Importaciones Paralelas

A grandes rasgos, podemos hablar de tres formas mediante las cuales se

actualiza o se configura el fendmeno de las importaciones paralelas:

1 Cuando un tercero adquiere los bienes del productor onginal (propietano onginal del
derecho de propiedad intelectual) en el extranjero y los importa a un cierto pais donde ya

existe una distribucion autorizada de los mismos bienes (propietario secundano del

derecho de propiedad intelectual).

2 Cuando un tercero adquiere los bienes de otro distribuidor autonzado en el extranjero y

los importa a cierto pais donde ya existe una distribucién autonzada de los mismos bienes

(propietario secundano)

" Doter Avgdor  Pacallel importation of Hademarked Goods Recent Developmems iy American and Israch

Law’ p 271
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3. Cuando un distnbuidor autonzado en el extranjero exporta los bienes a cierto pais
donde ya existe para ellos otra distribucion autorizada de dichos bienes (propietario

secundario).

21



IV EXPOSICION DEL PROBLEMA

A. Causas de la importacion Paralela

Dentro de este tema de las importaciones paralelas podemos referirnos a dos
causas primarias en virtud de las cuales las importaciones paralelas representan un

problema comercial a nivel internacional

Para poder entrar en un mejor conocimiento de estas causas, es necesaro
hacernos varas preguntas: ;Es un beneficio o un perjuicio la permision de las
importaciones paralelas? ;Acaso estas son violatorias de los mismos derechos de
propiedad intelectual? ;Son mas importantes los distribuidores que los consumidores o
igualmente importantes dentro de la economia de un pais? ;Cuales son las politicas que
se deben seguir en relacion a este problema? ,Cual es la mejor forma de regular las

importaciones paralelas?

Hoy en dia, el problema de las imporntaciones paralelas ha provocado muy
diversos comportamientos entre paises y por lo mismo muy diversa regulacion juridica.
Asi como en algunos paises como Suiza e Itala se manifiesta una politica anti-
importaciones paralelas, otros paises las permiten irrestrictamente (México) y otros mas

(Japén) las toleran siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos de calidad

Dichas causas son

[R]
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1 Elenorme interés econdmico que se ha formado alrededor de ellas

El interés economico se debe a que terceras personas ajenas a los propietanos o
poseedores de los derechos de propiedad intelectual de un pais determinado tienen la
capacidad para ofrecer al publico el mismo bien a un precio igua! 0 menor. obteniendo asi

ganacias cuantiosas

El fenémeno de las imporaciones paralelas indica que existe un interés
econdmico para terceras personas en imporar productos a un pais que ya tiene sus
canales de distnbucion e importacién establecidos. No necesanamente debemos pensar
que este fendmeno se desarrolia en paises donde el producto en cuestion representa un
monopolio en el mercado, y por lo mismo su precio es demasiado alto, al contrano,
muchos de los mercados afectados por las importaciones paralelas son de los mas

competidos.

Evidentemente, las importaciones paralelas perjudican al propietano secundario,
ya que en virtud de éstas su venta en cantidad siempre es menor. El propietano original
no resulia perjudicado ya que Sus ventas en cantidad son las mismas, no importandole

mucho cual fué el canal de venta, si el propietario secundano o el importador paralelo.

Si hemos afirmado que las importaciones paralelas son producto de la capacidad
de terceros de importar y vender un bien a un precio igual 0 menor al ofrecido por el
propietario secundano, debemos exponer el porqué esas terceras personas pueden

realizar su acometido. Mas adelante explicamos ésto con detalle.
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Es mportante destacar que el fenomeno de las importaciones paralelas
normalmente se desarrolla en relacion a productos que ostentan derechos de propiedad
intelectual de alto prestigio y reconocimiento, cuya eficiente distribucion y comercializaciéon

siempre viene acompanado de fuertes inversiones.

Estas inversiones solamente se llevan a cabo cuando existe de por medio un
arreglo de exclusividad entre el propietano originai y el propietario secundario. Algunos
autores coinciden en que esta es la unica manera (arreglos de exclusividad) de incentivar
a los propietanos secundarios para que inviertan en la comercializacion de los bienes, ya

que ellos, en exclusiva. seran los beneficiados de sus propias inversiones

2 Falta de Regulacién Juridica Apropiada.

La experiencia nos indica que donde no existe un marco juridico apropiado surgen
los problemas En este tema tan particular sucede que los paises no se han puesto de
acuerdo en los términos de un marco juridico general. Como siempre, existen las dos
caras de la moneda internacional el primer y el tercer mundo. Desgraciadamente existen
intereses economicos distintos, y no se estima que en el corto plazo las disputas sobre la

regulacion juridica de las importaciones paralelas vayan a solucionarse



Los problemas que surgen a raiz de una falta de regulacién apropiada son
diversos. En pnmer lugar, son las Cortes quienes en ultima instancia emiten critenos
sobre la legalidad de cada caso. Pero siempre respecto de una problematica muy
especifica, asi es que sera dificil tener lineamientos generales sobre el tema, pudiendo
inclusive existir decisiones encontradas que confundan aun mas a los importadores y a
los consumidores (y desde luego a los estudiosos de la matena) De hecho, las Cortes
tienen la obligacion de interpretar las leyes segun el espiritu que les dio vida, sin embargo,
la falta de regulacion apropiada redunda en que el poder judicial no conozca la substancia
de las importaciones paralelas y por lo mismo las Contes no puedan hacer una

interpretacion adecuada.’

En segundo lugar, la falta de unas normas definidas conduce a una mala relacion
entre los paises, ya que al ser las relaciones comerciales un pilar moderno para la
concordia internacional, el hecho de que cada pais decida los casos de importaciones
paralelas como sui genens, provoca barreras no arancelarias al comercio, detenorando

las relaciones comerciales y por consiguiente la buena relacion entre paises.

Por ultimo, la falta de un marco juridico apropiado produce insegundad en el
inversionista, por lo que los paises se pierden de las bondades de nuevo capital, de la
creacion de fuentes de empleo y del desarrollo tecnolégico. Hemos de aclarar que el
proteccionismo no necesanamente conileva a la inversion nacional en matena de

propiedad intelectual ya que es comin que la tecnologia o disefio vengan del extranjero.

"Clr. Miller L Dwight, “Restricting the gray market in irademarhed goods per se legality”. The trade mark
reporter, p 3603
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B Funcion de los Derechos de Propiedad Intelectual

Se puede decir con cierta certeza que la “funcidn econémica” de los derechos de
propiedad intelectual es la de identificar los bienes o servicios, sobre los cuales recaen
dichos derechos, para distinguirlos de aquellos producidos por otras personas. Algunos
autores le llaman “funcion de distincion™®, nosotros le hemos llamado econémica puesto
que es en virtud de ella por la cual el propietano obtiene los beneficios economicos.
Asimismo, la funcién juridica de estos derechos es la de poderlos hacer valer ante las
autondades correspondientes para que efectivamente exista una proteccion de los

mismos y se bien logre dicha identificacion.

El valor de los derechos de propiedad intelectual depende fundamentalmente de
dos componentes de las caracteristicas fisicas del producto y de su reputacion en el

mercado

Aquellos que se oponen a las importaciones paralelas argumentan que en
ocasiones estas van en detnmento de la reputacion en el mercado de los bienes en
cuestion ya que no siempre los bienes importados paralelamente son de la misma
calidad Ambos componentes (calidad y reputacion) tienen un valor econdmico individual,
y aunque en la practica se encuentran intimamente relacionados (“un producto con una
pobre calidad fisica no gozara de una buena reputacion en el mercado--por lo menos no

YO Medina Rangel David Tratado de Derecho Marcanio - Las Marcas Industniales y Comerciales en
Meswo p 172
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por mucho tiempo”).” la distincion de ambos es de gran ayuda para comprender las

causas economicas y posibles soluciones juridicas a este problema

Es importante comprender que los propietarios secundanos, disinbuidores,
mayornstas y minoristas, se encuentran comunmente en una posicién mas favorable que
el propietano onginal para poder comercializar fos bienes de una mejor forma, lo anterior
debido a que frecuentemente aquellos se encuentran mas cerca del posible consumidor.
Esta realidad se hace mas patente cuando se trata de bienes de importacion' los
distribuidores nacionales se encuentran en una mejor posicion de comercializar el bien
que el fabrnicante o productor extranjero. Esto hace que exista un menor control en las
importaciones por parte del productor del bien, y en cierto sentido propicie las

importaciones paralelas.

Aquellos que se oponen a las impontaciones paralelas argumentan que cuando
existen vanos distribuidores autonzados por el propietario onginal para un mismo bien
sucede que ninguno de ellos se encuentra debidamente incentivado para comercializar el
producto agresivamente, ya que ademas de representar una inversion cuantiosa jamas
se recuperaria propiamente dicha inversion ya que los demas distribuidores se
beneficiarian de esa comercializacion y aumentarian sus ventas en la misma proporcion

que el distribuidor inversionista no siendo ésto justo para el

Este fenomeno es conocido como “free-nding” Por €él, los importadores paralelos
se benefician ya que ellos no aportaron a las inversiones realizadas en la

comercializacion de los productos que distribuyen

" he Feonomics of Gray-Market Imports™ L execon ine p 1€



Es también necesario apuntar que en vitud de el “free-nding” los propietarnos
originales de los productos no sufren perjuicio alguno ya que en uitima instancia lo Gnico
que les beneficia son las ventas, mismas que se realizan a través de mas canales de

distnbucion.

Debido a que los costos de comercializaciéon (entendida ésta en su mas amplio
sentido) son muy elevados, los importadores de bienes siempre buscan obtener la
distnbucion exclusiva del producto para que ellos sean los unicos beneficiados en la

costosa comercializacion de los bienes.
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V ARGUMENTACION ENTORNO A LAS IMPORTACIONES PARALELAS

A. Diferenciacion con los Bienes Falsificados.

Hemos de hacer notar que las importaciones paralelas nada tienen que ver con
los bienes falsificados Estos son productos que se venden como similares o idénticos

fisicamente hablando, pero que ostentan ilegaimente el derecho de propiedad intelectual

Actualmente existen en todos los paises donde se protegen los derechos de
propiedad intelectual medidas que prohiben la circulacion de mercaderias falsas, ademas
de que proveen a los verdaderos poseedores de dichos derechos diversos recursos
legales para prohibir la importacion, exigir la destruccion de los bienes falsificados y exigir

un pago por dafos y pefjuicios.

Son “bienes o productos intenores” aquellos que ostentan legalmente el derecho
de propiedad intelectual en cuestion, pero poseen una calidad inferior a los demas

productos que ostentan el mismo derecho

Para efectos practicos podriamos afirmar que no existe diferencia alguna entre
algunos bienes falsificados y bienes o productos inferores, ya que ambos poseen una
calidad inferior al producto onginal. Sin embargo, existe una diferencia fundamental que
hace que los productos inferiores si puedan circular libremente en el mercado y los bienes

falsificados no Se trata simplemente de la ostentacion “autorizada” por el legitimo
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poseedor de los derechos de propiedad intelectual en cuestion Mas adelante haremos un
analisis sobre el contenido de estos derechos. pero por ahora basta indicar que las
importaciones paralelas no son bienes falsificados pero pueden liegar a ser productos

inferiores

Estrictamente hablando, puede darse el caso de que un producto falsificado no
darie ni al consumidor ni a la economia de un determingdo pais Eslo sucede cuando el
bien falsificado es no solamente idéntico en aspecto fisico, sino que su calidad también es
idéntica al producto onginal. Pero aunque no se dafie ni la economia de los consumidores
ni la de los paises, basta que se produzca un dafo al propietano onginal para que esta

practica deba ser castigada.

B. Argumentos a Favor

1. Eliminactén de ta Discriminacion de Precios.

Aquellos que favorecen las importaciones paralelas argumentan que en

definitiva éstas benefician a los consumidores ya que obligan a los productores a nivelar



los precios de un mismo bien, evitando asi que algunos consumidores paguen

“Innecesariamente precios excesivos”

Por diversas razones (i € mas capacidad econémica en Alemania que en México)
dos productos que ostentan un mismo derecho de propiedad intelectual son ofrecidos a
distintos precios en varios paises. de esta forma, los importadores paralelos adquieren los
productos de aquel pais donde el precio es menor y los importan a aquel donde el precio

es mayor.

La razdn principal en la diferencia de precios suele ser simplemente la voluntad del
productor En este sentido se dice que el productor realiza una “discriminacion en el
precio”: el hecho de vender un producto idéntico a un precio mayor en un mercado que
en otro. La discnminacion en el precio es enormemente deseada desde el punto de vista
del vendedor porque le representa a él mayores ganancias promedio en cada producto,
elevando el precio de los bienes en aquellos mercados en donde el consumidor esta
dispuesto a pagar mas por e! producto De igual forma pero desde el punto de vista
opuesto, la discriminacion de precios perjudica al consumidor ya que éste paga una

cantidad mayor por un producto que en ofros mercados es mas economico.

Ejemplo.

Haorner Sinon mportacrones Paralelas, Collins Protessional Books p i

)
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Un mismo par de zapatos puede venderse mas caro en Alemania (por ser un pais
con mayor ingreso per capitay mayor costo en el nivel de vida) qué en México Al tener el
consumidor Aleman mayor ingreso que el Mexicano el vendedor opta por aumentar e!

precio sin que sus ventas registren una disminucion en el volumen

La permanencia en la discriminacion de precios, sin embargo, solamente es

factible cuando tres condiciones se presentan de una manera simuitanea.''

Primero deben de existir dos o mas grupos distintos de consumidores cuya
demanda por el producto difiera, en lo que se conoce como elasticidad en el precio (es
decir, dos consumidores que estan dispuestos a pagar precios distintos por un mismo
bien) Segundo, el comercio entre los consumidores que pagan el precio mayor y los
consumidores que pagan un precio menor debe ser restringido o imposible; de otra forma
estos revenderian a aquellos los productos (imporlaciones paralelas). Tercero, el
vendedor debe estar relativamente libre de competencia, de lo contrario los competidores

recorarian sus precios para ganar mas mercado.

Como se puede apreciar, la discnminacion de precios es dificil de actualizar

cuando existen las importaciones paralelas.

Salta a la vista que fa discriminacién de precios afecta notablemente a los
consumidores. y en ultima instancia también a las economias de los paises. La

discriminacion de precios provoca que los consumidores paguen un precio mas alto que

" Sugler. George ) The Theory of Prige. p 209-14



el necesano o el justo pcr un determinado bien y que. en muchas ocasiones. las

ganancias por dichas ventas sean llevadas al extranjero a costa de los nacionales

Cuando la discriminacion de precios €s el motivo de las importaciones paralelas
éstas benefician enormemente a los consumidores y a las economias de los paises ya
que provocan la desaparicion en tas vanaciones de precios de los bienes intencionadas

por los productores, nivelando los precios internacionalmente

Ahora bien, la discriminacion de precios no siempre es sencilla de llevar a cabo ya
que la misma no solo representa una gran oportunidad para los importadores paralelos,
sino también para los competidores del bien que pueden ofrecer su producto (y que es un
producto similar) a menor precio y asi beneficiarse también Pero en ocasiones el
producto que practica la discriminacion de precios posee tal reconocimiento en el
mercado que los consumidores estan dispuestos a pagar mas por ese bien y a no
beneficiarse con los productos de la competencia, aunque éstos se vendan a un precio

menor

Asi podemos decir que la "diferenciacién en el producto” puede otorgarle al

productor suficiente "fuerza en el mercado" para practicar la discnminacion de precios.

Aquelios que se oponen a las imporlaciones paralelas indican que
efectivamente la discnminacion de precios ocasiona danos imporlantes tanto a
consumidores como a las naciones. pero s.OIo en el caso de productos idénticos, ya que si
los productos no son idénticos (es decir bienes inferiores), entonces no necesariamente

deben venderse al mismo precio Ante esta afirmacion hacemos el siguiente comentario



«Quienes provocan esta situacion (diferentes calidades para un mismo producto) el
productor o los consumidores? Finalmente, ;,quien provoca esta confusién y la mala
informacion a las personas que compran los bienes, el productor o los consumidores? Si
el productor maneja diversas calidades para un mismo producto es injusto que todos los
bienes ostenten el mismo derecho de propiedad intelectual, y por lo mismo tengan la
reputacion de aquel que tiene la mejor calidad, y que con la misma imagen venda el bien

de inferior calidad.

Sin embargo tenemos que aclarar que los economistas definen la discriminaciéon
de precios "Pura” cuando un productor vende productos idénticas a precios distintos en
mercados distintos, y el alza en el precio mayor no se debe a tarifas, cuotas o a otras

restncciones en el mercado.

2. Aumento de Calidad en los Productos

Ante la inminente existencia de importaciones paralelas, los productores
estan obligados a nivelar patrones de calidad de un mismo producto ya que es frecuente,
por parte de las empresas, el lanzamiento al mercado de productos inferiores (aquellos
con distinta calidad al producto onginal pero que ostentan legalmente el derecho de
propiedad intelectual), lo que hace que los consumidores, al comparar los productos
inferiores con las importaciones paralelas empiecen a cambiar sus preferencias por el

simple hecho de notar cambios en la calidad del “mismo” producto. En este aspecto, los
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consumidores también se benefician ya que tendran mayor certeza sobre la calidad de

productos que adquieren

3. Evita el Surgimiento de Monopolios.

Suele suceder que el proteccionismo (econémicamente hablando) produce
la falta de competitividad entre fabricantes, haciendo que la misma economia se vuelva
neficiente ante la falta de bienes y productos provenientes del extranjero que activen
dicha competencia. Esta falta de competitividad ongina los monopolios, que acaban por
aprovecharse de los consumidores por la falta de alternativa en la compra de bienes. Asi
pues, las importaciones paralelas representan esa competencia para aquellos mercados
monopolistas, obligando a los controladores del citado monopolio a mejorar precio o

calidad, o las dos."”

4. Promueven la Eficiencia en la Produccion

Como una consecuencia logica de los monopolios, surge la fatta de
competencia para los productores. Esto no sélo significa un daiio al consumidor debido a
su impotencia de escoger entre precio y calidad entre los productos, sino que también,

reduce los incentivos del fabricante en perfeccionar su producto y ser mas efectivo en los

"¢ Hormer Simon, nd. p 4
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servicios otorgados a los consumidores Por lo mismo. las importaciones paralelas

promueven que los productos sean mas eficientes en sus procesos productivos para ser

mas competitivos y no perder mercado

5 Constituye una Eliminacion de Barreras al Comercio.

El simple hecho de prohibir sin razén alguna, la entrada de ciertos
productos a un pais constituye una barrera al comercio (en este caso se trata de una
barrera no arancelaria), hecho que en nuestro tiempo se contrapone a todas las politicas
de apertura comercial y libre comercio que la mayoria de los paises desarrollados estan

concretando

C. Argumenios en Contra.

1 El Fenémeno del Free-Riding

Este tenomeno consiste en el aprovechamiento, por parte de aquellos que
importan paralelamente, de todas aquellas inversiones y servicios que otorgan los
propietarios secundanos a los adquirentes de los productos en cuestion Esto significa

que los imporiadores paralelos se benefician gratuitamente de inversiones en publicidad y



mercadotecnia servicio de garantia al chente. talleres de reparaciones para tos productos.

193

etc

Free Riding es el término que utilizan los economistas para describir una situacion
por la que una persona "A" se beneficia de ta inversion realizada por otra persona "B" sin

que aquella reaiice a esta ultima pago alguno por dichos beneficios

El hecho de que las importaciones paralelas se concentren en productos que
ostentan derechos de propiedad intelectual reconocidos podria sugenr que una de las
pnncipales causas de este fendmeno es el aprovechamiento de los importadores

paralelos sobre las inversiones que los distribuidores oficiales hacen en mercadotecnia.

Es decir, si un distnbuidor invierte en la promocién de por ejemplo, una marca, y
dicha inversion seguida de una respuesta positiva por parte de los consumidores resulta
en una reputacion valuable en el mercado del producto en cuestion, los importadores
paralelos explotaran esa reputacion sin haber tenido que pagar por los costos de

mercadotecnia

Ejemplo.

"CnC Lapaer b Seth Fhe legabiny of parallel immports trademark antnrust of cquay Tevas Inteimational
Cane Joutmal, Vol 19383 8an-S73



Supongamos que un propietarno original japones de camaras “Cannon” vende las
camaras a sus disinbuidores mexicanos y franceses (propietarios secundarios) at
equivaiente de $ 100. El distribuidor mexicano gasta $ 30 adicionales por camara en
publicidad, gastos de representacion, taller de reparaciones, entrenamiento a los
vendedoreg minonistas sobre el funcionamiento de las camaras y otros gastos similares

El distribuidor vende la camara a los mayonstas en $ 145, con una ganancia de $ 15

Esta situacion se presenta como una magnifica oportunidad para algun distribuidor
francés. Podria vender las camaras a los mayonistas mexicanos en $ 130 (mejorando el
precio otorgado por el distnbuidor autonzado mexicano) y hacer una ganancia de $ 30,
(mas que aquella obtenida por el distnbuidor mexicano). En este caso habria que
considerar los costos de importacion y envio, pero serian iguales tanto para el distnbuidor

autorizado mexicano como para el importador paralelo (distribuidor francés).

Bajo estas circunstancias, el distribuidor francés se esta aprovechando de las

inversiones realizadas por ei distribuidor mexicano sin haber pagado por ellas.

Es imporiante sefalar que las ventas de productos de cualquier tipo que ostentan
un derecho de propiedad intelectual reconocido, se deben en cieta medida a los
esfuerzos que realizan los distnbuidores en comercializar el producto, pero también en
gran parte a la demanda del producto que manifiestan los consumidores por el producto

mismo y por el derecho de propiedad inlelectual que ostentan
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Asimismo cabe hacer notar que el propeelaro original de el bien no sale
perjudicado a raiz de este fenomeno ya que se sigue realizando la venta de la misma

cantidad de bienes, ya sea a través del distnbuidor autorizado francés o del mexicano

Aquellos que se oponen a las importaciones paralelas senalan que debido al
fenomeno del Free Riding se reducen los incentivos a la inversion en comercializacién de
productos, y fos incentivos del propietano original en fabricar productos destinados hacia
un mercado en especifico (i.e. México) Ademas, argumentan que los consumidores
resultan perjudicados en virtud de que en el futuro habra una menor variedad de

productos disponibles para ellos y que habra una menor informacion sobre los mismos

2. Incumplimiento de Normas de Seguridad y de Salud

Por lo general, los productos que son importados paralelamente estan
fabricados para su uso en un determinado pais. y por lo mismo al ser importados a un
pais distinto normalmente no cumplen con determinadas normas técnicas referentes a la
seguridad, salud, higiene y otras (i.e. voltaje para aparatos eléctricos es distinto en Europa
que en Ameérica), pudiendo llegar a afectar a los consumidores de un pais determinado
que esperan que todos los bienes adquirndos en su pais cumplan con determinadas

exigencias en su elaboracion
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3 Falta de Garantia

Aquellos que se oponen a las importaciones paralelas sefalan que estos
bienes normalmente no estan cubietos por garantia alguna', por lo que los
consumidores son enganados creyendo que al ser éste un bien que ostenta
legitimamente un derecho de propiedad intelectual debe estar garantizado por aquel que
sea el productor o distnbuidor autorizado en ese pais, y ésto no es asi Normalmente el
distribuidor autonizado sélo otorga garantia sobre los bienes que é! vende y no sobre

aquellos vendidos por los importadores paralelos.

4. Emigracion de Fuentes de Trabajo.

Debido a que los bienes importados paralelamente son, en la mayoria de
los casos, fabricados fuera del pais, esta situacién provoca la desaparicion de fuentes de
trabajo para aquellas personas que viven en el pais importador. Ademas, es muy
probable que las ganancias obtenidas de las importaciones paralelas también emigren al

lugar donde los bienes se fabricaron.

", Vlorner Simon, 1bid. p 6
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5 Baja de Incentivos Para la Inversion

Debido a que con la existencia de importaciones paralelas los distribuidores
exclusivos y productores locales ven disminuidas sus ventas, éstos se desmotivan para
invertir en la comercializacion de los bienes y en el otorgamiento de beneficios post-venta

(tales como servicio, garantia, recompra de bienes, suficiencia en refacciones, etc ).

6 Venta de Productos Inferiores

Ya hemos dicho que el producto inferior es aquel cuya calidad es menor a la que

el consumidor espera en vitud de la reputacion en el mercado del producto’®

En este sentido tenemos que aclarar que los bienes relacionados con las
importaciones paralelas no son productos falsificados ni piratas sino productos que
ostentan legalmente un derecho de propiedad intelectual pero, no poseen la misma

calidad de otros aparentemente idénticos que se venden en otras partes del mundo.

o .
Clr L evecon Ine Iad. pood



Ante esta situacion cabe preguntarnos ¢ Porqué existen productos en el mundo
que ostentan un mismo derecho de propiedad intetectual y no poseen la misma calidad?,
¢Acaso la visible ostentacion de marcas, patentes, derechos de autor, etc., no sirve para
que el consumidor pueda identificar la calidad y caracteristicas de los productos?,
¢Entonces porqué en ocasiones varia? ;Y si no se trata de productos falsificados acaso

es un fenébmeno permitido por los mismos productores del bien?

En defintiva podemos afirmar que la existencia de productos inferiores es una

consecuencia importante de la aparicion de importaciones paralelas.

En realidad lo que sucede es que en numerosas ocasiones los productores
fabnican el mismo bien con distintas calidades o permiten que un fabncante autorizado
produzca el bien con una calidad distinta a la del producto original, todo es{o con el pleno
consentimiento del fabricante matnz. Lo anterior con el propdsito de manejar distintas
calidades de un mismo producto dependiendo del pais de que se trate y asi tener mayor
margen de utilidad: ;Para que invertir en la calidad de un producto si en el pais donde se
comercializa el bien los consumidores no la requieren o exigen?. ;Sobre todo si el
producto ya posee un reconocimiento mundial y se vende por la simple ostentacion del

derecho de propiedad intelectual?

El resultado de esto es que al tener el producto una calidad inferior también tiene
un costo y precio de venta inferiores, propiciando asi la importacién paralela: cualquier
tercero importara el producto de menor calidad, y consecuentemente de menor precio, a

aquel pais donde se vende el mismo producto de mayor calidad y, a mayor precio



Es curioso observar como algunos productores o importadores autorizados se
oponen a las importaciones paralelas argumentando que estas atentan contra los
consumidores ya que los productos imporiados paralelamente no son de la misma calidad
de aquellos importados autorizadamente o de aqueilos producidos en el pais, siendo que
esta situacion la propician los fabricantes de los productos autorizando la produccion del

bien bajo diversas calidades

Entonces cabe preguntarse (Quién es el que engafa al consumidor, el productor

o el importador paralelo?

En relacion a los productos Inferiores, las causas pnncipales que arguyen los
productores y distribuidores autorizados para oponerse a las importaciones paralelas y sin

embargo para justificar dichos productos infenores son las siguientes

- Bxisten productos fabrncados especialmente para la corriente de un continente, que no

funcionan con distinta corriente

- Normalmente los productos contienen manuales de instrucciones que estan en un
idioma distinto de aquel que se ufiliza en el pais importador, y esio demerita la magen del

producto

- Existen productos cuya fabricacion en el extranjero no cumple con determinadas normas

tecnicas de produccion obligatonias en el pais al que se importa el producto, y que hacen



que los costos se eleven En este ulimo caso cabe aclarar que son las autondades
aduanales las que deben asegurarse del cumplimiento de dichas normas técnicas, en

cuyo caso las impontaciones paralelas cesarian

D. La Teoria del Agotamiento de Derechos

A propésito de la supuesta insuficiencia en la proteccion de los derechos
de propiedad intelectual y por ende la existencia de imponaciones paralelas, surge la
pregunta ¢ son violatonas o no de los derechos de propiedad intelectual las importaciones

paralelas?.

Algunas legislaciones, sobre todo aquellas que buscan la aperiura a gran escala
de estructuras comerciales (tales como la Comunidad Economica Europea y el GATT),
han desarrollado una concepcién muy practica sobre el ejercicio y agotamiento mismo de
los derechos de propiedad intelectual, misma que da una respuesta a nuestro

cuestinonamiento.

Si bien es cierto que una persona que es propietana de un derecho de propiedad
intelectual posee la facultad de prohibir que su derecho sea ostentado ilegitimamente por
productos que son copia o réplica de aquellos originales y que inclusive tiene la facultad,
en ocasiones, de exigir la destruccién de esos productos “"falsificados”, también es cierto

que seria absurdo que esa misma persona pudiera prohibir la circulacién de aquellos
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productos que no solamente ha consentido que ostenten legitmamente “su” derecho de

propiedad intelectual sino que también ha consentido en su misma circulacién

En mayo de 1989, la Comunidad Econémica Europea presenté una propuesta
ante el grupo de trabajo de la Ronda Uruguay (ronda de negociacionoes para el GATT)
que se encarga de los derechos de propiedad intelectual (TRIPs- Trade Related
Intellectual Property measures) relacionada con la coercibilidad de dichos derechos.
Dentro del parrafo D.7 de la propuesta mencionada, se hace una referencia a las

importaciones paraletas

"Cuando determinados bienes han sido introducidos a un mercado local o
doméstico o a un tercer mercado con el consentimiento del poseedor del derecho de
propiedad intelectual, el hecho de que este poseedor no haya olorgado su consentimiento
para que esos productos sean importados o reimportados, o importados bajo otras
condiciones a las consentidas por €. no sera razon suficente para propiciar una

intervencion fronterza*

En esencia, lo que la Comunidad Econdmica Europea proponia era que GATT
incorporara, dentro de su Cadigo. la docinna internacional de el Agotamiento de

Derechos

Esta teoria. que entre otras cosas promueve realmente el libre comercio y la
abolicion de barreras no arancelanas al mismo, establece que los legitimos poseedores
de derechos de propiedad intelectual tienen un derecho de “primera colocacion”

consistente en que ellos son los unicos que tienen la facultad de introducir a un



determinado mercado aquellos productos que ostenten su derecho de propiedad
intelectual Esto imphica que terceras personas no podran aprovecharse de un mercado
que el legitimo propietario del derecho de propiedad inlelectual no ha considerado Es
decir, que mientras ese propielano no de su consentimiento para que el producto entre a
un mercado en especifico. nadie podra introducirlo Asinismo, cuando ya lo haya dado,
ya no podra prohibir su imponacion. reimporacion o importacién en otros términos

realizadas por terceras personas ajenas a éi

Es en este sentido en el que se entiende la teoria del agotamiento de derechos. El
propietario de un derecho de propiedad intelectual tiene el derecho exclusivo a introducir a
un determinado mercado cualquier producto que ostente su derecho de propiedad
intelectual, sin embargo, esta persona "agota" su derecho al realizar la introduccion del
producto en el mercado, autonzando de esta forma a cualquier tercero a poder introducir

ese mismo producto en ese mismo mercado

El fundamento légico y juridico de esta teoria son las leyes antimonopolios que en
la mayoria de los paises existen Estas leyes evitan que determinadas personas tengan el
derecho exclusivo sobre alguna actividad Mas adelante se explican los derechos que
aladen a la propiedad intelectual. pero por el momento podemos adelantar que

defintivamente no incluyen una prohibicion de libre circulacion de los bienes

Adn asi. la teoria del agolamiento de derechos protege al propietano de un
derecho de propiedad intelectual. en el sentido de que ninguna persona podra imporar o
exportar a un determinado mercado los productos que ostenten ese derecho sin que €l lo

haya realizado o autorizado por pnmera vez Y la proteccion aqui consiste en que ninguna

46



tercera persona te puede robar un mercado sin que dicho propietario este preparado para

satisfacerlo, o por lo menos sin su consentimiento
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VI LEGISLACION APLICABLE

A Estados Unidos de América (EU).

A través de los atos y en virtud de que este pais se ha convertido en un lider de la
tacnologia desarrollando caracteristicas de suma importancia a nivel mundial, la
proteccion de los derechos de propiedad intelectual ha tomado una importancia muy
especial. Debido a que existe un interés economico impresionante detras de cada
producto que se fabrica en los EU, y debido a que los derechos de propiedad intelectual
representan practicamente la unica manera de que los consumidores puedan distinguir
los productos que adquieren, no es dificil imaginar la importancia que para muchas
personas representa la correcta (y en algunos casos excesiva) proteccion de los
derechos de propiedad intelectual. En ocasiones se percibe que la legislacion aplicable y
las sentencias de algunas Cortes no buscan tanto la proteccion de los derechos de
propiedad intelectual ni tampoco la proteccion de los consumidores, sino la proteccion de

intereses econdémicos.

Por estas mismas razones, el Congreso de los EU, el Servicio de Aduanas y un
numero importante de Cortes han concluido que algunos, si no todos los propietanos de
derechos de propiedad intelectual deben estar prolegidos contra la existencia de las

importaciones paralelas.
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1 La Seccion 42 de la Ley de Marcas de los Estados Unidos de Aménca de 1942

(Seccion 42)

Dicha Seccion conocida como el Lanham Act prohibe. entre otras actividades, la

importacion de bienes que “copien o simulen” una marca registrada

“Ningdn articulo de mercancia importada que copie 0 simule una marca registrada de
conformidad con las disposiciones de esta Ley . deber ser admitido en su importacion

por agencia aduanal alguna de los Estados Unidos de Aménca "'®

En relacion a este punto, la Suprema Corte de los EU (Suprema Corte) ha
determinado que las importaciones paralelas pueden "copiar o simular’ bienes protegidos

por una marca dentro del significado de el Lanham Act (Bourjois & Co. vs. Aldridge."”

2 La Seccion 526 de la Ley de Tarifas de 1930 (Seccion 526)

Dicha seccidn prohibe la importaciéon de "mercancia de produccion extranjera” que

ostente una marca registrada propiedad de un ciudadano o compania estadounidense

"Sera ilegal el importar a los Estados Unidos de Amérca cualquier mercancia de

manufac'ura extranjera si dicha mercancia ostenta una marca propiedad de un

TRRUSC oY
Bouanjors & Co v Aldndge, 265 1S 675(192%
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ciudadano, o de una compaiia o asociacion creada u organizada dentro de los Estados
Unidos de América, y que esté registrada en la Oficina de Marcas y Patentes por una

persona domiciliada en los Estados Unidos de Ameérica *

La aplicacion y ejecucion de estas dos leyes ha sido encomendada al Servicio
Aduanal Aquellos bienes que son importados en violacion de estas disposiciones son

objeto de embargo y decomiso por el Servicio Aduanal '

En adicion a lo antenor, los propietanos estadounidenses de marcas pueden
ejercer ciertas acciones personales (‘private causes of action”) para lograr el pago de
daftos y perjuicios derivado de las infracciones en que se incurra; o el desagravio por

mandalo judicial (injunctive releif)."®

Aunque la redaccion de ambas Secciones (42 y 526) nos sugiere una prohibiciéon
absoluta a las importaciones paralelas, en la practica, el Servicio Aduanal quien es la
Agencia autorizada para implementar estas secciones, permite la importacién paralela

bajo algunas excepciones que se veran mas adelante *

T1OUS C 1520 (b)
PHOUSC 1826 (). IS USC 1114, 1124, 1125 (a)
(i, Zuppone Michae), “The gray market coniroversy s a resolunon necessary?”. Brooklyn ) Int i1 p 282
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3 Anlecedentes Legislativos y Judiciales

El antecedente legislativo mas proximo de la Seccion 42 lo constituye la Seccion
27 de la Ley de Marcas de 1905, que contenia disposiciones practicamente similares a

las que contiene la actual Seccion

En 1916, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito sostuvo que la frase
"copiar o simular" dentro de la Seccion 27 estaba limitada a mercancia falsificada, y por

lo mismo, era inaplicable a las importaciones paralelas '

Por lo que se refiere al antecedente judicial mas antiguo en la materia, se trata del
caso Apollinaris Co, Ltd vs. Scherer Mediante este litigio, Apollinans pretendia restningir a
Scherer cualquier importacion o venta a los EU de agua embotellada bajo la marca
"Hunyadi Janos” Lo que Scherer hacia era comprar el agua a terceros en Alemania,
importandola a los EU y vendiéndola a un precio mas bajo. No obstante que Apollinans
tenia un contrato de venta e importacion exclusiva con el embotellador onginal, ta Corte
del Segundo Circuito se nego a fallar en su favor, estableciendo lo que se conoce como el
“pnncipio universal” de los derechos de propiedad intelectual. bajo el cual las marcas se

respetan no importando quien es el propietano o el lugar donde se encuentre.?

“Ulews Gretseh Mie Co v Schoemne 2381 780 1v)6
e, Zuppone Michaef, ld p 284

S



4 ElICaso A Burjois & Co vs. Katzel

Sin embargo, y ante el interés econémico tan grande que existe en torno a las
impontaciones paralelas, a continuacién se presenta un caso dentro de las Corles de los
EU que revela la forma tan absurda como se han resuelto algunas situaciones. Es
importante mencionar que fué la Corte de Apelaciones a través de esle caso la que inici6
la disputa y controversia sobre la correcta aplicacion de las leyes marcarias al problema

de las importaciones paralelas.”

En A. Burjois & Co. vs. Katzel (el caso Katzel), la Corte de Apelaciones concluyd
que las impontaciones genuinas, es decir, aquellas que ostentan legitimamente un

derecho de propiedad intelectual no eran infractoras de una marca estadounidense.

Realmente la Corte de Apelaciones no pudo proceder de una manera mas logica.
No se puede entender que una cosa tienda a simular o copiar otra cuando la produccion

de la pnmera cuenta con el consentimiento de el productor de la segunda

En Katzel, un productor francés de maquillaje vendié su negocio y su marca en los
EU a un ciudadano estadounidense Este ciudadano continué con la compra de el
maquillaje en Francia, para su posterior venta y distribucion en los EU. Una tercera
persona adquiria el mismo producto en Francia y a su vez también lo exportaba a los EU
sin el consentimiento de el propietario estadounidense de los derechos de propiedad

intelectual.

“ Andiade M Richard. 1bnd. pp 9



Asimismo, de conformidad con la decision apuntada anteriormente y haciendo
referencia al caso Katzel, el mismo Segundo Circuito sostuvo que los productos genuinos

no pueden ser infractores de una marca estadounidense

“Las marcas estan destinadas a mostrar en cualquier momento, el ongen de los bienes
que las ostentan, para que tanto el dueno como el publico estén protegidos contra la
venta de productos de una persona como si fueran de otra persona. Si los productos
vendidos son productos genuinos amparados por una marca, los derechos del propietario

de la marca no son infnngidos”

Sin embargo, la Suprema Corte denegd los razonamientos (en su totalidad

l6gicos) de el Segundo Circuito, argumentando lo sngulenle"

"Se ha dicho que la marca en cuestidon es de la casa Francesa y que por lo mismo indica
el ongen de los bienes Pero eso no es correcto. La marca es solamente de el
demandanle en los Estados Unidos indicando por ley y por entendimiento publico, que los
bienes proceden del demandante aunque éste no los fabrique Estos bienes son vendidos

y solo pueden ser vendidos con la aprobacion de el demandante "

En la opmion de muchos autores, esta decision establece el principio de
Terntonalidad, que reina en la legislacion de los EU, bajo el cual los derechos de
propiedad intelectual se protegen segun el propietaro y segun el lugar geografico donde
se encuentre Este pnncipio se opone al pnncipio de Universalidad que anternormente

explcamos
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Esta decision de la Suprema Corle, carenle de todo fundamento, nos muestra el
grado de proteccionismo que existe en la economia de los Estados Unidos. Y si éstas son
eltipo de actitudes que puede tomar una nacién, no tiene caso el establecer una teoria de
los derechos de propiedad intelectual, ni tampoco el reunir esfuerzos para crear tratados
internacionales o convenciones multinacionales Es simplemente el proteccionismo por el
proteccionismo, sin importar el nimero de barreras no arancelanas al comercio que se

puedan crear.

Con anteroridad a la decision final de la Suprema Corte, el Congreso cred
legislacion para corregir la decision tomada por el Segundo Circuto. Esta ley,
originaimente la Seccion 526 del Tariff Act de 1922, fue retomada para crear la Seccion
526 del Tariff Act de 1930, actuaimente codificada como 19 U.S.C. 1526, que no obstante
haberse creado como respuesta a la primera decision del caso Katzel, sigue siendo

ambigua ™

La Suprema Corte cambi6 la decision del caso Katzel a los pocos meses de
haberse publicado la nueva Seccion 526. Postenormente en ese mismo afio, la Corte
emiti6 una opinién en el sentido de que “las importaciones paralelas copian o simulan
bienes protegidos intelectualmente, dentro de los términos sefalados en la Seccion 27 de

el Trade Mark Act de 1905

“ Shwartz Rhonda. “Grey Marketeers Pirates of goodwill or vendors o value?, Columbia Business Law
Review, p 267
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5 Diferencias Entre la Seccion 42 y 526

En virtud de las distintas decisiones de las Cortes de los Estados Unidos, las
diferencias entre las Secciones 42 y 526 se han confundido de alguna manera, sin

embargo existen

a Mientras que la Seccion 526 solamente protege marcas, la Seccion 42

protege tanto marcas como nombres comerciales

b Mientras que la Seccion 526 protege a propietanos de marcas que sean
a la vez ciudadanos o companias de los EU, la Seccion 42 protege tanto a nacionales

como a exiranjeros que sean propietaros de marcas estadounidenses

¢ Mientras la Seccion 526 se hmita unicamente a aquellos bienes

producidos en el extranjero, la Seccién 42 no contiene dicha restnccion

d. Finalmente, y a pesar de algunas decisiones en contrario, existen ciertas
Cortes que sostienen que la Seccidn 42 no prohibe (@ importaciéon paralela de bienes

genuinos
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6 El Reglamento del Servicio Aduanal

a Exposicion

La ejecucion administrativa de las Secciones 42 y 526 ha sido delegada al Servicio
Aduanal. Sin embargo, para que un particular pueda accionar esta ejecuciéon y por lo
mismo la proteccion de sus derechos de propiedad intelectual, por cuanto a la importacién
paralela se refiere, es necesario que tenga registrada su marca en la Oficina de Patentes

y Marcas, y también que presente un certificado de este registro ante el Servicio

Aduanal.®

El Reglamento del Servicio Aduanal fue instituido en 1972, aunque posee diversos

antecedentes Dicho reglamento, codificado bajo el numero 19 C.F R 133.21, en su parte

conducente establece

“Ninguna accién sera tomada para combatir las importaciones paralelas cuando:

1) Tanto la marca o el nombre comercial nacional como el extranjero sea

propiedad de la misma persona o compania;

CASESC Ny s e
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2) Los propietarios de la marca o nombre comercial nacional o extranjero sean
companias subsidianas o parientes, o de alguna manera estan sujetas a un control o

propiedad comun; 0

3) Los articulos de produccidn extranjera ostenten una marca 0 nombre comercial

bajo la autorizacion del propietario estadounidense

Para efectos de este Reglamento, "propiedad comun” significa que sea propietario
del 50% de la compafia, y "control comun” significa control efectivo de las politicas y

operacion, y no necesariamente es sinbnimo de "propiedad comun”.

Debido a que estas excepciones no estan contenidas implicitamente ni en la
Seccion 42 ni en la 526, estas normas del Servicio Aduanal han sido objeto de muchos

litigios en la ultima década **

Como se puede apreciar de su redacciéon, las excepciones aludidas por el
Reglamento estan basadas en la relacidn que impera entre las partes que autofizan 0
impontan paralelamente’’, en lugar de estar basadas en cuestiones de mayor relevancia,

tales como los consumidores

T Ladwig A ugene sy Grace R David - Uared States Taw regarding gray market goods an overnview ™
Covington and Burhng, p 10
© Shwanz Rhonda tad, p 208
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b Justificacidon

A estas alturas es interesante mencionar que en el caso K Mart Corp. v. Cartier,
inc (1988), fue concluido por la mayoria de los miembros de la Corte que las frases
"propiedad de” y "de manufactura extranjera” contenidas en la Seccién 526 son de
significado ambiguo, y que por lo tanto, las excepciones aludidas emitidas por el Servicio

Aduanal son una solucién razonable a la ambigliedad de dicha Seccion.

En pocas palabras, se justifica la existencia de las excepciones contenidas en el
Reglamento del Servicio Aduanal debido a la falta de clandad de la Seccion 526, que aqui

volvemos a transcnbir para comodidad detl lector:

(Seccién 526)

"Sera ilegal el imporiar a los Estados Unidos de América cualquier mercancia de
manufactura extranjera si dicha mercancia... ostenta una marca propiedad de un
ciudadano, de una compania o asociacion creada u organizada dentro de los Estados
Unidos de América, y que éste registrada en la Oficina de Marcas y Patentes por una

persona domiciliada en los Estados Unidos de América "

i "propiedad de"
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La frase que antecede es lo suficientemente confusa para
poder llegar a contemplar situaciones en las que se pueda incluir al pariente extranjero, ya
que aquella compafia o asociacién creada u organizada dentro de los Estados Unidos

puede llegar a ser complietamente proptedad de una matriz extranjera

I “de manufactura extranjera”

En este caso. existe confusion en el sentido de que podria
interpretarse ia frase anterior de las siguientes tres formas: i) bienes producidos en un
pais extranjero, i) bienes producidos por una compahia exiranjera y i) bienes

producidos en un pais extranjero por una compania extranjera

7 Acciones Personales

Ademas de los procedimientos administrativos anteriormente descritos, los
propietanios de derechos de propiedad intelectual pueden ejercitar acciones bajo las

secciones 526 y 42



Bajo la Seccion 526 (c).se pueden liegar a exigir danos y perjuicios y desagravio

por mandato judicial

"Cualquier persona que maneje mercancia infractora se le podra prohibir dicho manejo
dentro de los Estados Unidos de Ameérnca, o se le podra requernr que exporte o destruya
dicha mercancia o remover o borrar la marca, y serd responsable por. danos y

perjuicios  por mal uso de la marca " *®

8 Acciones Civiles Bajo la Seccion 32 del Lanham Act

Bajo la Seccidon 32 del Lanham Act, ciertas acciones pueden hacerse valer
cuando "cualquier reproduccion, falsificacién, copia o imitacion” de una marca registrada
es usada comercialmente sin el consentimiento del propietario, de forma que “cause

confusion. error o engafno” 15U S C 1114 (1)

Bajo esta Seccion, se pueden exigir los siguientes recursos:

a requenmientos judiciales (injuctions)

TROL SO 2000
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b danos. perjuicios y costas legales

c. destruccion de articulos que ostenten la marca.

Podemos darnos cuenta de que la frase importante dentro de la Seccién 32 es la
relacionada “crear confusién” En este sentido, no se ha definido una linea de conducta
por cuanto a las Conles se refiere. y éstas han decidido los casos dependiendo de las
circunstancias especiales que envuelven a los mismos, sin embargo, existen dos puntos
importantes sobre los cuales normalmente se decide sobre la confusion o no que puede
crear un producto: i) s existen o no diferencias fisicas entre la reproduccidén
(importaciones paralelas) y los productos esladounidenses, y i) si el propietario
estadounidense de los derechos de propiedad intelectual ha desarrollado una propia

"buena fé" dentro del mercado de los E U.

El proteccionismo ha llegado a tal grado que en el caso Onginal Appalachian
Antworks, Inc v. Granada Electronics, Inc (1987), se le concedi6 desagravio bajo la
Seccidon 32 del Lanham Act al productor de los E.U. en virlud de que se juzgé que entre
los productos de éste y las importaciones paralelas existian "diferencias”: éstas (de

produccion espafola con licencia) contenian ciertas instrucciones en idioma E spafol.

9. Proteccién de Productos sin Registro
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Las acciones a las que nos hemos referido antenormente solamente
pueden hacerse valer siempre y cuando el legitimo propietario de los derechos de

propiedad intelectual haya registrado su derecho ante la Oficina de Patentes y Marcas

Cuando un derecho de propiedad intelectual no ha sido debidamente registrado
ante dicha Oficina n/o ante ei Servicio Aduanal, dicho propietano puede defender su
derecho haciéndose valer de la Seccion 43 (a) del Lanham Act, invocando alguna accton

del "derecho comun de las marcas” o de la "dilucion” de las mismas

a. Protecciéon en Base al Derecho Comun

La Seccion 43 (a) del Lanham Act otorga proteccion contra: falsas
“denominaciones de origen”. falsas descrnipciones o falsas representaciones en la

comercializacion de productos o servicios

Debido a que la Seccion 43 (a) se aplica aunque la marca no esté registrada ante
la Oficina de Patentes y Marcas o el Servicio Aduanal, cualquier accion que se ejerza en
vintud del derecho comun de las marcas se funde con la que se ejerza en virtud de la

Seccién 43 (a).

TASUSC 1125 a)



De manera semejante con la Seccion 32 el punto impornante para impugnar bajo
la Seccion 43 (a) es la posible "confusion” que pueda llegar a suscitarse

En wintud de la promocion de diversas acciones bajo esta seccion, las cortes han
adoptado diversas formas de proteger a los propietanos de los derechos de propiedad
intelectual Asi pues, en el caso Norman M Morns Corp vs Weinsten (1972), el Circuito
Quinto emitio fallo prohibiendo a un importador la venta de importaciones paralelas de
relojes OMEGA en los Estados Unidos y Puerto Rico. a no ser que i) de alguna manera
informara a los compradores potenciales que esos relojes no estaban protegidos por la
garantia de OMEGA Watch Company y. 1) que eliminara de las envolturas y cajas
cualquier lenguaje referente a dicha garantia En caso de que el importador optara por
otorgar una garantia substituta, se le requeria que tambien informara al comprador

potencial que dicha garantia no provenia de ila OMEGA Watch Company.

b. Dilucién de Marcas

La doctnna de la dilucion de las marcas pudiera liegar a ser fundamento para

ejercer alguna accion conforme a la Seccion 43 (a)

Esta doctnna se basa en que la disminucion ¢ merma de una marca provocada

por el mal uso de ese derecho de propiedad intelectual por un ajeno. constituye una

invasion en el derecho de propiedad y buena fé de el propietano



Por lo menos 20 eslados de los EU han adoptado medidas similares basadas en
esta doctnna, y aunque la mayoria de las disposiciones referentes no requieren que la
marca ofendida tenga un determinado reconocimiento, la mayoria de las decisiones en

este sentido si lo han hecho

10. Infracciones a Derechos de Autor

Debido a que las importaciones paralelas se realizan principaimente con relacion a
productos que ostentan derechos marcarnos, son las leyes que gobiernan estos derechos

las que otorgan proteccion mas amplia contra las importaciones paralelas.

Debido a ésto, otros propietanos de otros derechos de propiedad intelectual, tales

como derechos de autor, encuentran dificultad en protegerse de este fenomeno.

Las leyes referentes a los derechos de autor estan codificadas en el titulo 17 del
Caédigo de los Estados Unidos (U S.C.) La Seccién 602 (a) indica que, salvo por ciertas
excepciones, la importacién de copias o discos a los EU, sin la autorizacién del propietario

del derecho de autor, constituye una violacion a dichos derechos *

Y78 C 1006
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Aunque las imponaciones paralelas no pueden ser prohibidas por la Agencia
Aduanal, un propietano de un derecho de autor puede requenr de la misma Agencia que
lo notifique sobre cualquier mporntaciéon que pueda llegar a constituir una copia violatoria
de sus derechos *' Sin menoscabo de lo anterior, el propietano del derecho puede ejercer

las siguientes acciones
a Injunctive rehef (17 U.S C. 502)
b. Confiscacién y/o destruccion de articulos »
c. Dafos y perjuicios *
d Costos legales *
e Acciones penales (17 U S C 506)
Por o que se refiere a las imporaciones paralelas. las secciones 107-118 del titulo
17 del USC mencionan como excepcion a los medios de defensa mencionados

antenormente. aquella conocida como la doctnna "de la pnmera venta”, desarrollada en la

Secciéon 109 (a) de la Ley de Derechos de Autor, la que en su parte conducente estipula

S C 602 ()
TATUSC oS0
CTUSC S0
TS RS
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" el propietano de una copia o disco que haya sido fabricado de conformidad con esta
Ley, o cualquier persona debidamente autorizada por dicho propietano, esta facultado,
aunque no posea la autorizacion del propietano del derecho de propiedad intelectual, para

vender o disponer de la posesion de ese derecho o de ese disco”.

Esta teoria es similar a la de "agotamiento de derechos” mencionada en el capitulo

Il de esta obra.

Bajo esta teoria de "la pnmera venta", un distribuidor extranjero que adquiera en
los EU mercancia fabncada legalmente no se le podra prohibir la reimportacion de esta
mercancia a dicho pais. Sin embargo, las Cortes han decidido en la mayoria de los casos
que cuando se trata de mercancia fabricada en el exiranjero, no estan consideradas
como de fabncacion legal (bajo el titulo 17) y, por lo tanto, la teoria de “la pnmera venta”
no es aplicable. Una vez méas se pone de relieve el proteccionismo de las autoridades

norteamericanas hacia sus nacionales.

11. La Seccion 337 del Tariff Act

La Seccion 337 del Tanff Act de 1930 sedala como ilegales ciertas formas o
métodos de competencia ("unfair methods of competition and unfair acts”) y algunos otros
actos que se relacionan con la importacién de mercancia a los EU y con su posterior

venta.
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Aunque el alcance potencial de la Seccion 337 es bastante amplio, la mayoria de
los casos relacionados con esta Seccion tratan sobre violaciones a derechos de
propiedad intelectual. como patentes, marcas. derechos de autor y otros. Asi pues, esta
Seccion conslituye una imporante alternativa para la postble proteccién de estos

derechos en conira de las imporaciones paralelas

B Canada

Las importaciones paralelas han sido también en Canada objeto de discusion
tanto doctrinal como legislativa y judicial. La faita de legislacion apropiada ha dado pie a
diversas interpretaciones por parie de las Cores, propiciando de esta manera confusion
en los cnterios de aplicacion de la ley A continuacion haremos una breve resefa de la

legislacion aplicable en Canada en matena de importaciones paraleias

1 La Ley de Marcas ®

La ley de Marcas prevé acciones (remedies) para los casos de violacion de

una marca registrada y para los casos de competencia desleal

T hiade-Marks A
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a. En la Seccion 7 de esta ley se contienen disposiciones relacionadas con

la competencia desleal, mismas que leen como sigue

"Ninguna persona. ..

Il Debera dingir la atencion publica a sus bienes, servicios o
negocio de tal manera que cause o pueda causar confusion en Canada ., al tiempo de
dingir dicha atencion, entre sus bienes, servicios o negocio y los bienes, servicios o

negocios de otro ..

IV. Puede utilizar, en relacion con bienes o servicios, cualquier

descripcion falsa que orgine, dentro del publico, el engafo respecto de-

- el cardcter, calidad, cantidad o composicion.

- el origen geogréafico.

- la forma de produccion y desairollo de los bienes o servicios.
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V No podra realizar ningun acto o practica mercantil contrana a los

usos canadienses honestos, comerciales o industriales

Esta seccion que probablemente sea una extension del cencepto de competencia
desleal contenido en el "common law” ha sido objeto de numerosos debates respecto a

su constitucionalidad *

b La Seccion 19 de esta ley prevé
" el reqistro de una marca con respeclo a cualesquiera bienes o
servicios, exceplo cuando se demuestre su invalidez, ie otorga al propietario de la marca

el derecho exclusivo al uso, dentro de Canada, de dicha marca y con respecto a esos

bienes y servicios.”

¢ La Seccion 20
Esta Seccion agrega que el derecho exclusivo de uso de el
propietano de una marca registrada se entiende violado cuando una persona no
autorizada para su uso vende, distribuye o anuncia los bienes o servicios. en refacion con

una marca o nombre comercial que causa confusion

d Por su parte, la Seccion 22 sefala

" Db Prerre- Andie 1P tphts vy wha wins i Canada? en Canadian Intellectual Property Review
pp 2960
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“Ninguna persona deberd usar una marca registrada por otra
persona de una forma que conlleve el efecto de depreciar el valor de la buena estima

adjunta ai producto

e Seccion 50.
Indica que si una marca es utifizada en Canada por una persona
distinta al propietano que la ha registrado originalmente, dicha persona debera estar

registrada como usuario de la marca en la Oficina Canadiense de Marcas.

i. La subseccion 50(2) especifica que “El uso de una marca
registrada por un usuario de conformidad con los términos de su registro en relacion con
bienes y servicios producidos, vendidos, arrendados o creados por él, o ef uso de una
marca propuesta como lo establece la subsecciéon 40 (2), se entiende bajo esta Seccion

como el "uso permitido” de una marca

1 La subseccién 50(3) indica que "El 'uso permitido’ de una marca
tiene dentro de esta ley y para cualquier proposito, los mismos efectos que el uso del

propietario registrador

Como en el caso de la legislacion de los Estados Unidos, todas estas
disposiciones son objeto de confusion por parte de las Cortes, dando en ocasiones la

proteccion en contra de las importaciones paralelas
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2. Laley de Derechos de Autor

La ley de derechos de autor puede, en ocasiones, ofrecer proteccion
efectiva en contra de las importaciones paralelas En Canada . los derechos de autor se
definen como el derecho exclusivo que tiene una persona a producir 0 reproducir una
obra 0 una parte substancial de la misma en cualquier forma material, y a autorizar este

tipo de actividades.”

Bajo esta ley, y en especifico en la seccién 17(4), se establece que el duefio de un
derecho de autor tiene el derecho a prohibir la importacion de obras que, habiendo estado

realizadas en Canada, hubieran violado la ley.*

Esta ley senala en su subseccion 27(1) que los derechos de autor se entienden
infringidos por cualquier persona que, sin el consentimiento del propietano del derecho de
autor, realiza cualquier acto que, de conformidad con la misma ley, le es exclusivo al
propietano del derecho (tal como la reporoduccién de una obra o una parte substancial de

la misma).

De esta forma, cuando se reconoce que los derechos de autor subsisten en obras

literanas tales como folletos de instrucciones y garantias, y en trabajos artisticos tales

T Copviighy 1.aw sub (1)
" Webster Lee W Restraming the gray marketer policy and practice” en Patent and trademark Insttute
review pp 222
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como las envolturas de los productos, entonces también se reconoce una nueva forma de

evitar las importaciones paralelas *

Esta claro que para poder hacer uso de esta medida es necesario, como lo marca
la misma ley, que el propietario del derecho de autor sea la persona que exija esta
proteccién Es decir, que si el distribuidor autorizado no es el propietario del derecho de
autor, entonces no podra acudir a esta proteccion prevista por la Ley de derechos de

autor.

Asimismo, la subseccion 34(1) ofrece al demandante la posibilidad de obtener
danos y perjuicios, sélo si al momento de la violacion de su derecho el demandado
hubiera tenido elementos suficientes para creer que dicho trabajo pudiera estar

registrado.

Es importante mencionar que si el derecho de autor es poseido por la misma
persona tanto en Canada como en el pais de donde se importa paralelamente, no hay

posibilidad de proteccion bajo la Ley de derechos de autor.

3. La Ley de Patentes.

" Webster Lee W pp 222
" Cti Dubois Pierre-Andre pp 20|



La Seccion 42 de |a Ley de patentes confiere al dueno de la misma y a sus
representantes legales. durante el término concedido a la patente. el derecho exclusivo, el
pnvilegio y la libertad de elaborar, construir y usar el invento, y venderlo a otros para que

sea utiizado

A primera vista podria parecer que la teoria del agotamiento de derechos también
surte sus efectos con las palentes. Es decir. una vez que el dueno del invento lo ha
puesto en el mercado, no liene ninguna autoridad para restringir su postenor venta o

traspaso ya que el consintié en su circulacion.

Sin embargo, las Cortes canadienses han interpretado esta disposicion (Secciéon
42) en el sentido de incluir dentro de los derechos de la patente el derecho a la
importacion, consecuentemente, el dueio de los derechos de patente puede llegar a

prohibir la importacién a Canada de los productos patentados

4 Interferencia en las Relaciones Contractuales

Tal parece que los detractores de las imporntaciones paralelas en verdad se
han empefado en buscar cualquier resquicio deniro de ia ley para oponerse a ellas
Algunos autores han intentado inclusive detener este fenémeno alegando un viejo
prnncipio de! derecho que se encuentra contenido en el articulo 1023 del Cédigo Civil de
Canada (Civil Code of Lower Canada) "Res inter alas acta. alten neque nocere, neque

prodesse potest” Basados en una decision de ta Suprema Corte de Canada en el caso
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Trudel vs Clarniol Inc of Canada, algunos argumentan que un importador paralelo puede
llegar a tener responsabiidad si al tiempo de realizar sus importaciones tiene
conocimiento de la existencia de un contrato entre el propietario de los derechos y el

distribuidor autorizado o licenciatario.

5 Las Sentenctas de las Cortes

Dado que el fenémeno de las importaciones paralelas ha tomado matices
de exagerada casuistica, 1a ley aplicable actual en Canada ha perdido de sus manos el
control de la situacion. Por este motivo, los jueces han tenido que interpretar la ley para
aplicarla a nuevos casos, y de esta manera sentar precedentes para futuras situaciones.
Dentro de la amplia gama de casos que se han producido desde la apancion de este
fenomeno, citaremos solamenie dos, que son represeniativos de las corrientes tanto anti

como pro importaciones paralelas

a. El Caso Remington Rand.

Una de las primeras decisiones donde, a nuestro conocimiento, una
Corte canadiense considero ia situacion de las importaciones paralelas fué el caso
Remington Rand Ltd. vs Transworld Metal Co Ltd. La parte actora era la dueia en

Canada de las marcas REMINGTON, ROLLLECTRIC y PRINCESS que se usaban en
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asociacion a rasuradoras eléctncas Dichas rasuradoras, vendidas por el actor en Canada
eslaban fabricadas en los Estados Unidos por Sperry Rand Corporation, una compania

pariente del actor

La demandada ofrecia para su venta en Canada rasuradoras eléctricas que
osl'enlaban las marcas registradas por el actor, algunas de las cuales de acuerdo a la
evidencta mostrada, estaban fabncadas en Alemania y otras en los Estados Unidos por la
misma compadia panente que le fabricaba a la pane actora. y por lo mismo exactamente

el mismo producto

La Corte llegd a la corclusion de que, no obstante la relacion de companias
afiliadas entre la parte actora y la empresa estadounidense que fabricaba las rasuradoras,

existia de hecho una violacién a los derechos marcarios del actor

La decision del Juez Thurlow es interesante en el sentido de que considera un
punto de vista que se ha convertido en referencia para posteriores sentencias y que a
nuestro parecer no posee la solidez necesana el hecho de que el consumidor se vea
"decepcionado” en virtud del ongen de los productos Este elemento fué considerado en
el caso. donde la marca en disputa era propiedad de una empresa canadiense y de una

empresa extranjera El argumento del juez fue el siguiente

"Mientras que el comprador de una de las rasuradoras del demandado
adquiere una rasuradora que, en el caso de aquellas imponiadas de E U A | esta hecha
por el mismo fabricante que aquellas vendidas por el actor. no sera improbable que

piense que la rasuradora adquinda sea vendida y garantizada por el actor. ya que la
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maquina ostenta una de sus marcas Sies asi, se vera decepcionado, y cuando examine

la garantia y descubra la situacion real, la buena fama del actor. creo yo, se vera

afectada.”

El juez consideré el hecho de que si al demandado se le permitia seguir
)importando las rasuradoras habria nesgo de dafar la buena fama del actor Nos podemos
percatar de que en esta ocasion fue la Seccion 22 de la Ley de Marcas el soporte de esta
sentencia ya que en su parte conducente, y como ya lo hemos apuntado anteriormente,
prohibe el uso de una marca registrada de tal forma que dafe la buena fama de la

misma.*'

b El Caso Seiko.

Uno de los juictos mejor conocidos en Canada sobre importaciones
paralelas es aquel decidido por la Suprema Corte en el caso Consumers Distributing co

Ltd vs. Seiko Time Canada Ltd A continuacion se describen los hechos

Seiko Time Canada Ltd (“Seiko Canada“) era el distnbuidor autorizado de los
relojes SEIKO para Canada. Esta misma empresa habia sido elegida por la compania
japonesa K. Hattori & Company Limited (“Hattori”) para ser la propietana de la marca
SEIKO en Canada. La parte defensora, Consumers Distributing Co Ltd. ("Consumers”)

importaba relojes SEIKO adquiridos en los E.U.A. de distribuidores americanos que & su

CH Dubois Prerre-Andre pp 240-247
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vez adquirian la mercancia de Seiko Corporation, el disinbuidor exclusivo designado por
Hatton para Norte América, quien habia cedido sus derechos de Canada a Seiko Canada
Los relojes SEIKO que se vendian en todo el mundo eran garantizados por Hattori y, en

Canada, el actor era un agente autornizado para dar el servicio de post-venta

Seiko Canada demando ante la Gran Corte de Ontano una competencia desleal
posr parte de Consumers Dicha corte a través de el juez Holland emiti6 un mandato
precautorio (intertocutory injunction) en contra de Consumers, en el que se le prohibia a
éste el ostentarse como distnbuidor autonzado de SEIKO y se le obligaba a pegar
anuncios en todas sus tiendas, asi como en cualquier tipo de propaganda, en ios que se
debia especificar que los relojes SEIKO que €l vendia no habian sido adquiridos de Seiko

Canada y no estaban garantizados por este ultimo

Posterormente, Seiko Canada obtuvo otro mandato, el cual consistia en una

prohibicion para Consumers de anunciar o vender en Canada los relojes SEIKO

En la Corte de Apelacion, Consumers apeld solamente la imposicion de el
segundo mandato, mientras que aceptaba cumplir con el primero. Sin embargo, la Corte
de Apelacion mantuvo la decision del juez Holland, argumentando que la venta por parte
de Consumers de los relojes SEIKO provocaba la decepcidn en los consumidores

afectando entonces a Seiko Canada

La posicion de Seiko Canada consistia principaimente de dos argumentos
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El pnmero, consistia en indicar que el producto en cuestion estaba compuesto por
cuatro elementos, que en conjunto eran flamados “el reloj SEIKO" y que eran la causa de
la buena fama de Seiko Canada *’ Estos cuatro elementos son los siguientes: el reloj en
si, los puntos de venta. el servicio y el folleto de intrucciones, a garantia requisitada por
un distribuidor autonzado; y el servicio de post-venta. Seiko Canada argumenté que
aunque Consumers anunciaba y vendia relojes SEIKO, no ofrecia los demas
componentes de “el relo) SEIKQ", y que por o mismo en realidad estaba anunciando y
vendiendo otro producto totaimente distinto al verdadero producto SEIKOQ. E) resultado,
insistia Seiko Canada, era que el producto que Consumers ofrecia al publico ocasionaba
confusion entre el mercado, produciendo un dafo tangible en la buena reputacion de

Seiko Canada.

El segundo argumento que ofrecia Seiko Canada fué el siguiente. Aun cuando el
publico en general estaba conciente de que Consumers no ofrecia garantia y de que no
era un distribuidor autonzado (debido a las exigencias del pnmer mandato precautorio), de
igual forma existia una confusion y decepcion entre los compradores, provocando un
dafo en la buena reputacion de Seiko Canada. *> Cabe mencionar que Seiko Canada se
vib obligada a hacer uso de este argumento, ya que para cuando el juicio llegé a la
Suprema Corte. Consumers ya llevaba cuatro aflos y medio colocando los anuncios que

le exigia el primer mandato precautono.

" Szibbo R Alee “Parallel importation: Grey goods i a grey area”™ en Patent and trademark Iastitute of’
Canada review, pp 192
" Szibbo R Alec, Ibd

78



En una apelacion posterior ante la Suprema Corte de Justicia, ésta no acepto las

razones de Seiko Canada y fallé en favor de Consumers Sus argumentos fueron los

siguientes

“Desde un punto de vista objetivo. haberle dado la razén al actor hubiera tenido

las siguientes consecuencias

1 El consumidor canadiense hubiera sido pnvado del derecho. u opcién,

de adquinr un relo) SEIKO producido por Hatlon de Japon

2 Bajo estas circunstancias, un monopoko se hubiera efectivamenie
establecido en caso de haberse aplicado la teoria del engafio, similar a aquel que se
produce en virtud del otorgamiento de una patente bajo la Ley de Patentes de Canada,

excepto que en esle caso el monopolio se hubiera otorgado indefinidamente.

Los principios de derecho comun relacionados al comercio generalmente
se fundamentan bajo la base de reconocer los beneficios que la justa competencia y el

libre comercio reportan a la comunidad.”

Hemos comentado que la Suprema Corte se rehusd a aplicar la teoria del

“passing-off’ o del engafno A continuacion transcribimos lo que la misma Corte entiende

sobre esta teoria

“El Passing off’ o teoria del engano se venfica por cualquera de las siguientes

circunstancias
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a Cuando existe falsificacién o imitacion de una marca, nombre comercial
o aparnencia de envoltura, a tal grado de que el consumidor ordinario se ve enganado
creyendo que adquiere otro, iIndependientemente de la existencia o no de fraude por parte

del defensor.

b. Cuando una persona vende su mercancia bajo un nombre o que de

alguna manera haga que los consumidores piensen que la mercancia es de otra persona

c. Cuando los productos efectivamente denotan alguna falsedad sobre

ellos mismos.

La accién que se ejerce en virtud de esta leoria onginalmente se utilizaba cuando
existia un dafo en la buena reputacion del actor, pero ahora también se ha utilizado para

proteger a la comunidad de algunas practicas desleales
A raiz de la exposicion de estos dos casos (Remington y Seiko) nos podemos dar

cuenta de que existen suficientes argumentos para prohibir o permitir las importaciones

paralelas en Canada.
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Independientemente de lo antenor, los argumentos que utilizan ambas Cortes en
ambos casos pueden ser analzados a la luz de los pnncipios generales de justicia y
observamos que algunos caen por su propio peso, a pesar de que jueces 0 empresarios

y sus Intereses economicos se emperen en mantenerlos firmes

C NAFTA

Una vez que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, E.U Ay Canada
ha entrado en vigor, vemos con prudencia el analizar el Capitulo 17 referente a la
Propiedad Inteleciual, ya que dicho insirumento forma parte inlegrante del marco juridico
Mexicano. Cabe sefalar que uno de los puntos que determind en gran parie del resultado
de este capitulo 17 fue el interés del Gobierno Mexicano en * coordinar y articular la
negociacion trilateral con la actividad que se lleva a cabo en otros foros multilaterales,

como son OMPI y GATT **

Hemos de indicar que dicho capitulo no establece ninguna disposicion que haga
referencia directa a las importaciones paralelas. sin embargo, st "compromete a las partes
a cumplir con sus obligaciones internacionales contraidas en el marco del GATT y en
ofros foros multitaterales™ mismos que tocan aspectos imporantes en relaciona las
imporlaciones paralelas. Asi mismo, hace mencién de ciertos tratados internacionales
"Secott Bratado de ibre Comeras de Amenca deb Norte, Monogratias™ fomao | pp 24
"Jame Serra Puche Conclusion de la Negooacon del Tratado de Labre Comeraio entre Mexico. Canada y

Istados Ddos™ Secoti, pp 98
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que versan sobre diversos aspectos de la propiedad intelectual, obligando a las pares a
cumplir con todas sus diposiciones Dentro de esla lista de tralados. es curioso observar
que no se menciona nada acerca del capitulo conducente del GATT (conocido como
TRIPS-Trade Related Intellectual Property Measures), que aunque en estos momentos se
encuentra en negociaciones, se tiene ya un texto que mdas adelante se analiza. Se
menciona esto del GATT porque muchos paises signatarios de dicho acuerdo favorecen
las importaciones paralelas (asunto que los E.U.A siempre han rechazado) y no seria
extrato que al finalizar la Ronda Uruguay (como se le conoce a las actuales
negociaciones del GATT) el texto correspondiente a la propiedad intelectual favorezca las
importaciones paralelas. Las razones de porqué en el capitulo 17 del Tratado de Libre
Comercio no se le obliga a las partes a cumplir con las disposiciones de GATT resulta'n

obvias.

El articulo 1701 del TLC hace referencia a las barreras no arancelanas al comercio
dentro de Ia propiedad intelectual, indicando que la proteccion que las Partes otorguen en

virtud de esta materia no deben convertirse “per se” en barreras al comercio legitimo

En este momento y con pleno conocimiento de las causas y efeclos de las
importaciones paralelas cabe hacernos la siguienie pregunta: en verdad las leyes que
versan sobre importaciones paralelas ¢ son una proteccion a los derechos de propiedad

intelectual, o son realmente una barrera al comercio legitimo?

El articulo 1702 sefala: “"Cualquiera de las partes podra implementar en sus leyes

locales una proteccion mas extensa respecto de los derechos de propiedad intelectual



que la requenda bajo este Acuerdo. siempre y cuando dicha proteccién no sea

inconsistente con el mismo Acuerdo”

Algunos autores insisten en que el hecho de prohibir las importaciones paralelas
constituye una “proteccion mas extensa" a los derechos de propiedad intelectual, sin
embargo, ya hemos dicho que el mismo primer articulo del Capituio 17 del TLC sedala
que la proteccion que los Gobiernos otorguen en relacion a la propiedad intelectual no

debe consistir en si misma en una barrera al comercio

Por lo que se refiere a derechos de autor, el articulo 1705 del TLC otorga a los
propietarios y sucesores de estos derechos la capacidad de autorizar o prohibir * la
importacién de copias de la obra al territorio de una Parte producidas sin la autorizacion
del propietario del derecho;. la primera distribucién publica del orginal y de cada una de

sus copias mediante venta, renta u otro..

Mediante este articulo podemos observar la intencion de prohibir la impontacion de
bienes falsificados o producidos sin la autorizacion del propietano del derecho, sin
embargo, no se prohiben las imponaciones paralelas puesto que éstas son creadas con

el consentimiento del propietario del derecho

jgualmente podemos observar que la teoria de la exhaustividad de derechos
queda plasmada en este articulo, el cual, ortorga la facultad para autorizar o prohibir la
primera enajenacion. renta u otro del bien, pero no las subsecuentes, las cuales son la

matena de las imponaciones paralelas



Asimismo, por lo que se refiere a "grabaciones”. el articulo 1706 del TLC otorga a
este Lpo de derechos de propiedad intelectual el mismo tratamiento que a los derechos
de autor, es decir, faculta al propietario del derecho a prohtbir o autonzar el internamiento
de grabaciones que se hubieren realizado sin su autonzacion, asi como de la primera

distnbucion publica del onginal y de cada una de sus copias

Por lo que se refiere a marcas. el texto del TLC no hace ninguna referencia a la
importacion de bienes, sino que solamente se limita a indicar que cada una de las Pares
al Tratado deber proveer al legitimo propietano de una marca registrada el derecho de
prohibir a terceras personas el uso de una marca similar o idéntica a la suya para bienes

similares o identicos a los suyos

De alguna manera se intuye que el tema de las imporaciones paralelas ha quendo
ser excluido del texto del TLC. sin embargo. el hecho de no prohibirtas supone, de alguna

forma. su permision

En el ramo de las patentes, el articulo 1709 5 del TLC otorga al propietano de !a
patente el derecho de prohibir a otras personas el uso, la fabncacion o la venta del
producto en el que consiste la patente. o en el caso de que la misma sea un proceso, del

producto que se obtiene directamente de aquel

A continuacion se transcrnibe dicho articulo en su parte conducente, para una

mejor comprension

"5 Cada unade las Panes debe proveer que



(a) cuando el objeto mismo de la patente sea un producto, la patente confiera a su
propietano el derecho de prohibir a ofras personas que, sin su consentimiento, fabriquen,

utilicen o vendan el objeto mismo de fa patente; y

(b) cuando el objeto mismo de ia patente sea un proceso, la patente
confiera a su propetano el derecho de prohibir a otras personas que, sin Su
consentimiento, utilicen ese proceso, o utilicen, vendan o importen el producto que se

obtenga directamente de ese proceso.”

Cunioso es observar que cuando se trata de un producto no se utilice el termino
"importar”, sin embargo, cuando se trata de un proceso el texto si faculta al propietanc de

la patente a prohibir las importaciones de los productos que se denven de dicho proceso

Estamos ciertos en que la teoria del agotamiento de derechos es valida para
cualquier derecho de propiedad intelectual en el que se implique la enajenacion de un
bien o producto que ostente tal o cual derecho, ya que como se ha dicho antenormente,
no se le puede permitir a una persona el que tenga el monopolio sobre un determinado

tipo de bien.

D. TRIPs
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1 Aspectos Generales

En septiembre de 1986, representantes de 92 paises se reunieron en
Uruguay para intentar una nueva ronda de negociaciones (Ronda Uruguay) bajo el ya
iniciado Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) Uno de los numerosos
aspectos que esta ronda de negociaciones ha tocado han sido los derechos de propiedad

intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancias falsificadas.

A este respecto, la declaracion ministenal de la Ronda Uruguay. en su parte

conducente sefala

" Con el objeto de reducir todas aquellas distorsiones e impedimentos que ha
sufndo el comercio internacional, y tomando en consideracion la necesidad de promover
adecuada y efectiva proteccion a los derechos de propiedad intelectual, y de asegurar
que las medidas y procedimientos que aseguran el respeto de estos derechos no se
conviertan a su vez en obstaculos al legitimo comercio, las negociaciones deberan
apuntar hacia la clanficacion de nuevas diposiciones del GATT y a elaborar nuevas reglas

en la matena.”

Los temas relacionados con TRIPS fueron incluidos en las negociaciones de la
Ronda Uruguay ante la creciente insisiencia de los EU, y también de alguna manera

debido a la presion que ejercieron la Comunidad Econdémica Europea y Japén.
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Algunos paises en vias de desarrollo. incluyendo India y Brasil se opusieron a la inclusion
de TRIPS Esto en vitud de que numerosos paises en esas mismas circunstancias son
de la idea de que las negociaciones de los derechos de propiedad intelectual deben
realizarse dentro del marco de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

(OMPI), en lugar de en el GATT

En mayo de 1989, la Comunidad Europea propuso ante la mesa de negociacion

de TRIPS el siguiente texto para ser incluido dentro de GATT

"Cuando los bienes han sido introducidos en el mercado doméstico o en el mercado de
un pais tercero con el consentimiento del propietano del derecho de propiedad intelectual,
el hecho de que no haya consentido en que los bienes sean importados o reimportados, o
que sean importados bajo condiciones distintas de las consentidas por él, no constituye

razon suficiente para provocar una accion directa en la frontera”

En pocas palabras, la Comunidad Economica estaba proponiendo incorporar al
codigo de derechos de propiedad intelectual de GATT la teoria del Agotamiento de
Derechos. Si dicha propuesta hubiera sido adoptada. la proteccion ofrecida por la ley de

los EU bajo las secciones 526 del Tarff Act y 42 del Lanham Act hubiera tenido que

desaparecer
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La realdad es que la propuesta de la Comunidad Economica Europea ha
despertado gran interés y apoyo dentro de un nimero importante de paises en desarrollo,
mientras que por la otra parte, EU y Japdn comandan al grupo de paises desarrollados
que se han inclinado por una fuerte proteccion hacia los derechos de propiedad

intelectual, y por lo mismo, se oponen a las importaciones paralelas

Cabe senalar que el texto de TRIPs reconoce expresamente la problematica
internacional en relaciéon con los derechos de propiedad intelectual, las obligaciones a
nivel internacional que en esta materia han asumido la mayoria de los paises firmantes
del GATT, el hecho del comercio con mercancias falsificadas, asi como el rezago que en
esta materia sufren muchos paises en desarrollo. Al efecto, se transcribe una parte de las

declaraciones del texto citado:

" Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y

disciplinas relacionadas con el comercio internacional de mercancias falsificadas;

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;

Reconociendo los objetivos fundamentales de politica general publica de los
sistemas nacionales de proteccion de los derechos de propiedad intelectual, con inclusién

de los objetivos en materia de desarrollo y tecnologia;
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Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los paises menos
adelantados por lo que se refiere a la aplcacion, a nivel nacional, de las leyes y
reglamentos con la maxima flexbiidad requenda para que esos paises estén en

condiciones de crear una base tecnoldgica sdlida viable.

Insisliendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de
compromisos mas firmes de resolver por medio de procedimientos multilaterales las

diferencias sobre cuestiones de propiedad inteleciual relacionadas con el comercio,

Deseosas de establecer unas relaciones de mutuo apoyo entre el GATT y la OMPI

.

y otras organizaciones internacionales competentes,

2 Los Pnncipios Regidores de TRIPs

Actualmente, ante la inminente presencia de diversos bloques internacionales que
han formado zonas de libre comercio, es importante mencionar algunos de los "principios
comerciales” que rigen los marcos juridicos de dichas zonas. Esto con ia finalidad de
comprender mas a fondo el problema de las importaciones paralelas Estos pnncipios

comerciales, aunque de suma sencillez, han sido el pilar de numerosas negociaciones en
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torno a la formacion de bloques comerciales El texto de TRIPs no es la excepciéon a la

inclusion de estos principios A continuacion se exponen dos de los mas importantes

a "Articulo 3 Trato Nacional.

1 Cada PARTE debera conceder a los nacionales de las demas PARTES
un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a

la proteccion de la propiedad intelectual . "

El fondo de este pnncipio lo constiluye el hecho de no discriminar a los extranjeros
por lo que se refiere a la legislacién en materia de propiedad intelectual. Si observamos
con detenimento las legistaciones que prohiben las 1mportaciones paralelas,
forzosamente existira alguna disposicién que contravenga este principio. La prohibicion de
las importaciones paralelas constituye un proteccionismo por parle de algunos paises
hacia sus economias. haciendo que los nacionales puedan explotar ciertas ventajas que
sus legislaciones les otorgan para colocarse en una posicion mas favorable en

comparacion con los extranjeros

Asi pues, el Trato Nacional hace que el pais involucrado deba otorgar ias mismas
facilidades o imponer los mismos obstaculos tanto a sus nacionales como a los
extranjeros, haciendo de esta forma un comercio mas justo y competitvo Cuando el

Trato Nacional no existe, aparecen numerosas diferencias entre nacionales y exiranjeros
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para ejercer el comercio en un determinado pais, siendo estas diferencias “"barreras al
comercio” que aunque en ocasiones disfrazadas de proteccion a la salud, al ambiente, o
a los consumidores, son al fin y al cabo barreras al comercio, que provocan que la

competencia no sea justa

b. “Articulo 4° Trato de la Nacion mas Favorecida

Con respecio a la proteccion de la propiedad intelectual, toda ventaja,
favor, privilegio o inmunidad que conceda una PARTE a los nacionales de cualquier otro
pais se otorgara inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todas las demas
PARTES. Quedan exentos de esta obligacion toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad

concedidos por una PARTE que:

a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial y observancia
de la ley de caracter general y no limitados en particular a la proteccion de los derechos

de propiedad intelectual;

b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de
Berna (1971) o de la Convencién de Roma que autorizan que el trato concedido no esté

en funcién del trato nacional sino del trato dado en otro pais;
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c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes. los
productores de fonogramas y las sociedades de radiodifusion. que no estén previstos en

el presente Acuerdo,

d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a ta proteccion de la propiedad
intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo,
a condicion de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y no constituyan una

discriminacion arbitraria e injustificable contra los nacionales de las demas PARTES”

Aungue bajo una misma linea. el principio de Nacion mas Favorecida difiere
sustancialmente del principio de Trato Nacional Ahora la comparacién no es con los
ciudadanos de un pais determinado, sino con los ciudadanos de los demas paises. El
otorgamiento del Trato Nacional no necesanamente significa el olorgamiento de Nacién
mas Favorecida, ya que en ocasiones se otorgan determinados privilegios a los
extranjeros que no tienen nada que ver con los nacionales. y es aqui donde el trato de

Nacion mas Favorecida influye

Este segundo principio es una especie de no discnminacion entre extranjeros que

también provoca que la competencia sea mas leal y justa



E. México.

Para ver mas claramente si las importaciones paralelas infingen o no la
legislacion aplicable en México, es conveniente analizar los derechos que la misma

otorga, y luego confrontarios con el concepto de importaciones paralelas.

1 Patentes.

En materia de patentes, la Ley de la Propiedad Industnal (LPI) sefala en su

articulo 25 los derechos que se otorgan al titular de una de ellas:

"ARTICULO 25 - El derecho exclusivo de explotaciéon de la invencién patentada confiere a

su titular las siguientes prerrogativas:

I Si la matena objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras
personas que fabnquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto

patentado, sin su consentimiento, y
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il S la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras
personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o imponten el

producto obtenido directamente de ese proceso. sin su consentimiento . *

Este articulo podria estarnos indicando que la LP! prohibe las importaciones
paralelas puesto que permite a los titulares de las patentes impedir que su producto o
proceso se ofrezca en venta o se importe sin su consentimiento. Sin embargo, de la
lectura del anticulo 22 de la misma LP| descubrnimos que el anticulo 25 lo que esta
protegiendo es la pnmera venta, es decir el derecho del titular de la patente a introducir en

el mercado los bienes o procesos patentados.

"ARTICULO 22 - £l derecho que confiere una patente no producira efecto alguno contra:

Il Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido
por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido

licitamente en el comercio,

94



Como sabemos que las importaciones paralelas son bienes 0 procesos genuinos
que han sido puestos en circulaciéon bajo el consentimento del titular de la patente,

entonces conocemos que Su impontacion a nuestro Pais es licita

2 Marcas.

En materia de marcas, la LP| no descnbe las prerrogativas a las que tiene derecho
el titular de la marca, pero se deduce del articulo 88 de la misma ley el objeto de las

mismas

"ARTICULO B8 - Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o

servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

Es obvio que el primer objeto de las marcas es lograr la distincién de los productos

para posteriormente lograr la preferencia del mercado y facilitarles su eleccion.

Con respecto a las importaciones paralelas, el articulo 92 aclara ia situacion:

"ARTICULO 92 .- El registro de una marca no producira efecto alguno contra.
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Il Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use e! producto al que se
aplica la marca registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido
lictamente en el comercio por el titula¥ de la marca registrada o por la persona a quien le

haya concedido licencia

Queda comprendida en este supuesto la importacion de los productos legitimos a
los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribucion o
comercializacidbn en México, en los términos y condiciones que sefale el reglamento de

estaley.. "

Hasta aqui. queda muy claro que la LPI acepta las importaciones paralelas por lo
que se refiere a marcas, sin embargo, en el Reglamento a la misma Ley en su articulo 54
condiciona, enunciativa mas no lmitativamente, la legitimidad de los productos
importados al cumplimiento de cuaiquiera de dos caracteristicas: que la importacion la
realice el mismo licenciatarno de la marca o, a que el importador sea parte de un grupo de

interés comun con el titular extranjero A continuacidn transcribimos el articulo en

cuestion.
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"ARTICULO 54 - Para efectos de lo dispuesto en el articulo 92 fraccion Il de la ley. se
presumira, entre otros supuestos, que los productos que se importen son legitimos,

siempre que se cumplan los siguientes requisitos

I Que la introduccion de los productos al comercio del pais del que se importe, se efectue

por la persona que en ese pais sea titular o licenciatano de la marca registrada, y

Il Que los titulares de la marca registrada en México y en el pais extranjero sean, en la
fecha en que ocurra la importacion de productos, la misma persona o miembros de un

mismo grupo economico de interés comun o sean sus licenciatarios o sublicenciatarios.”

Es importante subrayar que st bien es cierto que el articulo antes citado no prohibe
las impontaciones paralelas, de alguna manera puede ocasionar un obstaculo a ellas
puesto que es precisamente en los casos contranos a las fracciones | y Il del articulo
cuando se perfeccionan las importaciones paralelas, y por consecuencia éstas nunca se

presumiran relacionadas con productos legiimos

No obstante lo anterior, siempre se podra comprobar que ias importaciones
paralelas se tratan de productos legitimos. sin embargo, es en esta fase de prueba donde

en un momento dado se podria prohibir su internacién
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Desde mi personal punto de wista, creo que este articulo refleja indecision por
parte de los legisladores respecto de este problema Si bien es cieto que no acaban de
prohibir las importaciones paralelas, también imponen algunos obstaculos para su

realizacion.
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Vil. LAS IMPORTACIONES PARALELAS COMO VIOLACION A LOS DERECHOS DE

PROPIEDAD INTELECTUAL

A continuacion se hace una breve introduccion sobre los derechos de propiedad
intelectual mas representativos, y se explican los beneficios especificos de cada uno de
esos derechos. Una vez que se ha expuesto el problema de las importaciones paralelas,
es preciso conocer los derechos que se otorgan a través del “registro" de los derechos de
propiedad intelectual, para de esta forma poder valorar sobre la supuesta o verdadera

violacion a esos derechos de propiedad intelectual a raiz de las importaciones paralelas

Tradicionalmente, las Patentes las Marcas y los Derechos de Autor han sido los
derechos de propiedad intelectual por excelencia, es decir, aquellos mas representativos,

y cuya regulacion data de mas antigiedad

A Las Patentes

Aunque la legislaciéon de este especifico derecho de propiedad intelectual ha sido
muy variada en sus detalles a lo largo de todas las legistaciones de los paises e incluso la
legislacion internacional, los principios sobre los cuales se fundamenta son practicamente

los mismos en todo el mundo.
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Las leyes sobre patentes requieren a cualquier persona que desee obtener una
patente que cumpla con determinados requistos Normalmente, dichos requisitos
incluyen la demostracion de que se ha desarrollado o descubierto un producto o proceso

que es nuevo y util.

Esta demostracion debe hacerse a través de una solicitud de patente, mediante la

cual se debe explicar, tanto el funcionamiento de la invencion como su contenido.*

Uno de los propositos fundamentales de los sistemas de patentes es el de alentar
el desarrollo de la tecnologia, precisamente otorgando ciertos derechos exclusivos a los

inventores.

La solicitud de patente es entonces sometida a consideracion ante una Oficina o
Departamento de Patentes (en México el Instituto Mexicano de la Propiedad Intlectual). El
otorgamiento exclusivo de derechos sobre una patente no es inmediato, se le practica un
examen y/o investigacion a la supuesta nueva invencion para determinar si cumple o no
las especificaciones y caracteristicas requeridas por ley No es sino hasta que
efectivamente la patente se ha otorgado, cuando la persona que sometio la solicitud tiene

ya el derecho exclusivo sobre la invencion

La patente otorgada a un particular no puede ser renovada, por lo tanto, una vez
que ha expirado el plazo por el que se otorga (en algunas legislaciones como !a nuestra

son 20 afos) la misma cae en el dominio publico Esto significa que el duefo de la
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patente ha perdido sus derechos exclusivos hacia la misma y cualquier extrafo podra

ahora usarla, venderla o explotaria

Durante la vida “"exclusiva" de la patente. el propetano de este derecho puede
determinar quien, si acaso, puede hacer, vender o explotar dicho derecho. y en que
lugares se hara . En algunas legislaciones, como la nuestra, se le requiere al dueno de la
patente que dentro de un cierto plazo haga uso de la misma o permita a otros su
explotacién. En caso contrario, en ocasiones la ley obliga al propietario del derecho a que
permita a terceros esa explotacion, fenomeno comunmente llamado como ‘licencias
obligatonas”. En el caso de la legislacion estadounidense, la ley no obliga al particular a

que use la patente por si mismo o por terceros.

Como se indico antes, el duefio de la patente posee diversas formas de explotar
su derecho, ya sea por si mismo o a través de terceros, vendiendo todos los derechos a

ese tercero u otorgando licencias parciales ya sean exclusivas o no.

1. Las Teorias de la Proteccion a las Patentes

En doctnna puede decirse que existen dos principales justificaciones para
los sistemas de patentes, las cuales cada una a su modo intentan expiicar el fundamento
de aquellas. Aunque lamadas de diversas maneras por los distintos autores de la

matena, las teorias son las siguientes
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a Teoria de los benetictos Se fundamenta en la premisa de que las
personas estaran motlivadas a producir nuevas invenciones en tanto se les incentive
otorgandoles un premio o recibiendo un beneficio La légica y el sentido comun
acompanan a esta teoria, en el entendido de que pocas personas o empresas estaran
dispuestas a invertir su tiempo y capital en el desarrollo de una invenciéon si ésta no les

reporta alguna clase de beneficio.

b Teoria de los derechos naturales. Aungue tgual de convincente que la
antenor. esta teoria aporia una vision distinta y muy peculiar sobre la justificacion de los
sistemas que protegen tas patentes. El producto del intelecto humano es por derecho
propiedad natural de aquel que lo ha creado, tanto que él puede poseerlo y negarse a
darlo a conocer Teniendo por tanto todo el derecho sobre su invencién, dicha persona no
tiene ninguna obhgacion legal de darlo a conocer y tiene todo el derecho a ser
compensado por el mismo en dado caso de que lo divulgara. Independientemente de la
casuistica sobre si tiene la obligacion de dar a conocer su invencion (ie. el caso de
alguna medicina curativa de una enfermedad moral generalizada) se puede partir de la
base de que las creaciones del intelecto humano le pertenecen a aquel que las ha
engendrado y tiene el derecho o no de darlas a conocer a los demas Esta misma
situacion es reconocida por las autondades, y para que la poblacion en general se vea
beneficiada por dicha invencion, se le otorga al creador un derecho con determinadas

caracteristicas
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Ambas teorias explican de una manera incompleta la forma en la que actualmente
operan la mayoria de los sistemas protectores de patentes La teoria de los beneficios no
explica el porqué de un derecho absoluto del creador sobre la patente, ssmplemente hace
referencia a un determinado beneficio que el individuo debe recibir en vitud de su

invencién y nada mas

Por el contrario, la Teoria de los derechos naturales es inconsistente con la
temporalidad en la explotacion de la patente que marca la ley. La exclusividad del inventor
sobre su patente no concuerda con el hecho de que la autoridad pueda hacer del dominio

publico dicha invencion después de un determinado tiempo.

Sin embargo, no es necesario que una teoria explique la realidad de un sistema
juridico. Si bien es cierto, ambas son de gran utilidad ya que proporcionan cnteros de

sentido comun y realidad econémica

2. El Objeto de las Patentes.

Las patentes versan normalmente sobre productos 0 procesos. Algunos
sistemas preveén la proteccién, a través de patentes, de especies de plantas o de disenos.
Como regla general puede también decirse que las "ideas” genéricas o abstractas no son
patentables. Es la distincién entre productos y procesos con las ideas lo que causa

dificultades en los sistemas protectores de patentes.
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Aunque las 1deas abstractas no son elegibles para ser patentadas, su aplicacion a
la reahdad si lo es De hecho. la distincion entre una idea y su aplicacién es lo que define

el area de la patentabiidad

Para efectos practicos, LPI establece en México el cnterio de la patentabilidad
“son patentables las invenciones que sean nuevas. resultado de una actividad inventiva y

susceptibte de aplicacion industrial” */

Un proceso es una manera de hacer algo Si el proceso es patentable es porque
cumple con las caracteristicas sefaladas en la ley que corresponda (1e. en EU se
requiere que la patente sea nueva, utily no obvia), sin embargo el producto que surge de
dicho proceso no necesariamente debe ser patentable. Es claro que la patente tanto del
proceso como del producto denvado del mismo proceso le otorga al duefo la mayor

proteccion posible

3 Caracteristicas de las [nvenciones

La generalidad de las legislaciones que se refieren a patentes exigen
ciertas caracteristicas que deben cumplr los productos o procesos para otorgarles
proteccion. Normalmente se refieren a dos caracteristicas principales novedad y utilidad

Algunos sistemas de proteccion de patentes agregan més caracteristicas, pefo se puede

Y1 ey de i Propredad Industnal Art 1S
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decrr a grandes rasgos que la novedad y utildad son los puntos clave en el otorgamiento

de una patente

La caracteristica de novedad no requiere de explicacion, sin embargo la misma no
significa que ofras personas no tengan conocimiento sobre la invencién. La mayoria de
las legislaciones permiten el poder divulgar la misma, pero sujetan su proteccion a que

dentro de determinado plazo se pida la patente ante Ia autoridad correspondiente

En el caso de la legislacion Mexicana, el art 18 de la LPI sefala que la divulgacion
de una invencion no afecla que se siga considerando como nueva, siempre y cuando
deniro de los 12 meses previos a la fecha de presenfacion de la solicitud de palente se

haya dado a conocer la invencion

En relacion a la utilidad, seria ilogico pensar que una persona busque la proteccion
de una invencidn si ésta no sirve para nada. Por ejemplo, podriamos pensar en una
medicina que no cure mingun mal Por lo mismo, no procede el otorgamiento de una

patente a una invencion que simplemente representa una novedad o curiosidad.

La utilidad no se presume. Debe mencionarse y describirse como parte integral de
la invencion. Una de las razones por las cuales debe probarse ia utilidad es el hecho de
que de lo contrario, se estaria otorgando proteccién a una invencién con un sinnumero
desconocido de aplicaciones practicas, por 1o que la novedad en patentes futuras no
tendria un pardmetro objetivo. El hecho de patentar un proceso o producto sin la

descripcion de su utilidad equivaldria a otorgar un monopolio de un potencial tan amplio
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que supondria la patente de una idea mas que de un nvento con una aplicacion

especifica

Esta obligacion de probar la utiidad de la invencion presiona al inventor a limitar
sus expectativas sobre las aplicaciones concretas de la invencion que quiere proteger a

través de la patente

4 Derechos que se Otorgan

Es de vital importancia conocer y entender cuales son los derechos que la
ley otorga a aquellas personas a quienes se les concede una patente ya que esto
reflejara la viabilidad sobre la argumentacién en pro o en contra de las importaciones

paralelas.

La patente otorga un derecho exclusivo de explotacion sobre el invento Esta
explotacion se refiere a que el dueno de la patente es el unico que puede hacer uso de la
misma para realizar el proceso o fabncar el producto en cuestion Ninguna otra persona
esta facultada para hacer uso de la técnica sobre ia que versa la invencion para crear los
procesos o productos objeto de la misma En realidad es un derecho de creacion no un
derécho especial sobre lo creado ya que el proceso o producto ya creado puede ser
propiedad de otras personas si el inventor decide comercializarlo Si esto no fuera asi, el
inventor tendria derecho sobre todos los productos que él ha creado a través de su

invencion aun despues de enajenarlos, y entonces no se podria hablar de una
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enajenacion propiamente dicha Este fendmeno se convertria en un monopolio sobre
todos los bienes producto de la invencién En wintud de estos argumentos es claro que el
derecho de explotacion que otorgan las leyes de propiedad intelectual al poseedor de la
patente no incluye el derecho a la comercializacion secundana de el producto. Si incluye
el derecho a la comercializacion primera ya que al ser el unico productor del bien solo él
puede inducir el produclo al mercado Asi es que el inventor (o su licenciatano) tiene la
facutad de introducir o no el producto en el mercado. pero sélo ia primera vez. Una vez
que el producto se ha colocado por primera vez entre los consumidores, sus
subsecuentes transmisiones de propiedad no pueden estar limitadas por el inventor ya

que el producto es ahora propiedad privada de una persona

Asi pues las imporaciones paralelas no violan los derechos del duefo de la
patente ya que los importadores paralelos no producen bienes objeto de la patente, no
explotan la creaciéon del producto o proceso, simplemente explotan la comercializacion
secundaria del bien que el inventor ha decidido introducir al mercado. El imporador
paralelo no comercia con ningun producto o proceso que no esté expresamente
destinado a comercio por el inventor. Simplemente se convierle en un canal de

distribucion.

B. Las Marcas.

107



La tradicion medieval europea de marcar los productos con una determinada sena
para indicar el origen de los mismos es el antecedente directo de los actuales sistemas
marcanos Documentos tan antiguos como algunos del siglo Xili demuestran que esta

técnica ya reportaba consecuencias sociales y economicas importantes **

Aunque en realidad el concepto y funcion pnmana de la marca jamas ha
cambiado. conviene establecer una definicion de la misma para posteriormente
considerar los derechos que le son propios. y discernir si éstos son violados mediante las

imponaciones paralelas

Ante el numero tan elevado de definiciones que existen al respecto, me parece
que la definicion legal es la mas apropiada para nuestro caso. A propodsito de ésto, ya

algun autor contemporaneo indicaba es de tal manera abundante el numero de
definiciones de esta instilucion (marcas). que no seria exagerado decir que se encuentra

una por cada autor de obras relacionadas con dicha disciplina ***

El articulo 88 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industnial define
las marcas como sigue. "Se entiende por marca a todo signo wisible que distinga

productos o serviclos de otros de su misma especie o clase en el mercado”

Como ya lo hemos apuntado antenormente. la funcion primana de distincion que
realizan las marcas ha sido regulada por todos fos sistemas juridicos que abarcan esta

disciplina. sin embargo, existen otras muchas funciones que les han sido atnbuidas a las

USller Arthar R Michael BE Divas Op Ot p 147
Y Aedima Rangel David. 1bid. p 154
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marcas dependiendo del "caracter esencial que del signo marcano se adopte” %

Podemos hablar de tres funciones que han sido sistematicamente incluidas de alguna

forma en las legislaciones modernas sobre propiedad intelectual.

1 Funcién de Distincién

Esta es la esencia misma de la marca, es decir, de donde procede su
surgimiento y creacion. Por lo mismo, es la funcién mas importante sin la cual no
solamente desaparecerian las demas funciones sino que no tendria razon de ser la

misma marca.

A través de esta caracleristica de distincion se le da al producto una individualidad,

lo que permite al consumidor distinguir la mercancia de muchas otras semejantes.

Ahora bien, hemos de darnos cuenta que el poseedor de el derecho de propiedad
intelectual quiere, a través de su marca, distinguir una determinada caracteristica del bien
en cuestion De ordinario, es la calidad lo que se pretende distinguir de los demas
productos. Sitodos los productos tuvieran las mismas caracteristicas y calidad ¢ cual es el

objeto de distinguirlos?

Medina Rangel. David . Op Civ_p 171

u
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La falsificacion de bienes atenta directamente contra la buena fama y reputacion
de las marcas. ya que a lravés del engano logran que los consumidores realicen una
eleccion (en wvitud de la calidad o caracteristicas del producto que creen estar
comprando) que postenormente se traducen en un demérnto para las mismas ya que el

consumidor no encontrard en la mercancia esa calidad o caracteristicas que buscaba

El caso de las importaciones paralelas es bien distinlo Ya hemos dicho que todos
los bienes que se llegan a importar paralelamente son bienes legilimos Esto lleva'
consigo que su fabrnicacion y primera comercializacion han sido autorizados por aquella

persona que posee los derechos de propiedad intelectual

Por lo anterior podemos afirmar que estos bienes también cumplen con la funcion
de distincion, ya que son legitimos y se distinguen de aquellos productos que no ostentan

€sa marca o que la ostentan ilegaimente

Uno de los argumentos que se oponen terminantemente a las imporntaciones
paralelas es aquel que indica que en ocasiones los productores de mercancias manejan
distintas calidades en un mismo bien dependiendo el mercado al cual van dingidos, y que
las importaciones paralelas hacen que un bien de una calidad menor sea distribuido en un

mercado al cual no le correspondia

Del anterior argumento podemos concluir que existen empresas que manejan
submarcas dentro de sus marcas, pero simplemente no lo hacen del conocimiento de los
consumidores Entonces cabe preguntarnos quien es el que engana al pubhco si el

importador paralelo o el productor dei bien En este ejemplo observamos que el productor
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del bien aprovecha la reputacion de una marca para vender bienes de menor calidad bajo
el mismo signo distintivo Nuestra recomendacion es que deberia hacerse una distincion

entre esos dos tipos de bienes y asi las importaciones paralelas no dafarian a nadie.

2 Func:6n de Proteccion.

A través de la marca el consumidor queda protegido en gran medida, ya
que evitara adquirir mercancias que no desea adquirir. El publico es el que decide que
calidad quiere para que producto, esperando siempre que la marca de su eleccion no lo

defraude.

De nuevo observamos que las importaciones paralelas también realizan la funcion
de proteccion, en virtud de su legitimidad. El consumidor también se vera protegido por
este tipo de bienes ya que al ostentar legitimamente una marca se sabe que el propietario

de la misma ha consentido este hecho

¢ Qué pasaria silos consumidores no estuvieran protegidos por la marca debido a
que las importaciones paralelas fueran de una calidad infenor? Esto provocaria que la
marca perderia credibilidad entre sus consumidores y sus ventas disminuiran. Pero ésto
no ha sido provocado por el importador paralelo sino por el productor del bien quien en
primera instancia consinti en la elaboracién de productos de menor calidad y la

exhibicion en los mismos de una marca prestigiada



De esta manera, mientras el productor de los bienes mantenga una misma calidad
en su mercancia la funcion de proteccion hacia su marca no se vera disminuida y los

consumidores seguiran reconociendo este hecho.

Acerca de la funcién de proteccion, Rangel Medina apunta que “Ella permite al
productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusion” *' No
sentimos que ésta sea precisamente la funcion de proteccion de las marcas ya que en
virtud de la teoria de agotamiento de derechos el propietario de la marca tiene |a facultad
de hacer que su producto entre o no al mercado pero no tiene el monopolio sobre su
permanencia o posterior comercializaciéon Por lo tanto, el productor no tiene la facultad de
que sus productos sigan en el mercado o de controlar su difusion Por el contrario, la
funcion de proteccion permite al consumidor el tener pleno conocimiento sobre la calidad

de un producto para el caso de que éste llegue a sus manos

3 Funcion de Indicacion de Procedencia

Esta funcion se encuentra intimamente ligada a la funcién de distincion. En
tanto la marca no realice 1a funcion de individualizarse y distinguirse de otras, el publico
jamas podra concientizarse de la procedencia de los bienes que es en ultima instancia lo

que produce el éxito de una marca

“UNedima Rangel Dasad . Op Cit pe 172



Muchos autores coinciden en que el objetivo de las marcas es reconocer el origen
y procedencia del producto Otros mas niegan la importancia de esta funcion y sostienen
que los consumidores son capaces de reconocer la calidad de los productos por la simple
marca que se distingue de las demas, y no requieren de conocer la verdadera

procedencia de los bienes

Independientemente de la importancia de esta funcibn o de su necesana
existencia, podemos también afirmar que las importaciones paralelas tampoco impiden el
correcto desenvolvimiento de dicha funcion Como ya lo hemos afirmado anteriormente,
la legitimidad de los bienes asegura la procedencia de los mismos ya que fueron

producidos bajo el consentimiento del productor del bien.

Asi pues, otros autores han considerado como fundamentales las funciones social
y de propaganda que tienen las marcas. La primera entendida como la seguridad que
tiene el consumidor de adquinr un bien determinado con una marca, y la segunda
entendida como la accion publicitara que emana del mismo bien al ser buscado y exigido

por los consumidores

Lo importante es comprender que no importa la cantidad de funciones u objetivos
que se les considere a las marcas, las importaciones paralelas en virtud de su legitimidad
tendran siempre las mismas caracteristicas y cumpliran con las mismas funciones que

los bienes importados por distnbuidores autorizados
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Normalmente, y asi sucede en la mayoria de las legislaciones. las marcas
conceden el "uso exclusivo” de la misma, de lo que se desprende pnmordialmente que
ningun tercero puede hacer que un producto ostente una determinada marca sin el
consentimiento de su propietario. Cabe la aclaracion que ninguna legislacién habia de el
uso del producto pues es l6gico que no se le puede otorgar al propietano del derecho de

propiedad intelectual el monopolio sobre todos los productos que ostentan su marca

En pocas palabras. el propietario de la marca tiene el derecho a que nadie ostente
su marca sin su consentimento, pero una vez que ha consentido en que un producto
lleve su marca ya no puede intervenir en la subsecuente circulacion del producto puesto
que no tiene el monopolio de todos los bienes que han salido de su poder, siendo

absurda e ilégica cualquier legislacion que otorgara esta facultad

C Los Derechos de Autor

1 Introduccién

Los origenes modernos sobre las leyes que protegen los derechos de autor se
remontan al interés mercantil que en Inglaterra se desarrolld en orden a obtener el

monopolio de la industria editonal hacia el siglo XV
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Normaimente se requiere que un trabajo esté registrado de alguna forma para
poderie dar proteccion Aigunas legistaciones otorgan protecciéon por un tiempo indefinido,
otras la otorgan hasta la muerte dei autor, y otras mas durante algunos afos posternores a

la muerte.

Los derechos que se otorgan en virtud del registro de un derecho de autor, y que
son el comun denominador de todas las legislaciones, consisten en el derecho exclusivo
de producir copias del trabajo registrado (ya sea un libro, una escultura, una pintura u otro
tipo de arte) Cualquier tercero que produzca copias de dicho trabajo sin la autorizacion
expresa del dueno del derecho de autor infringe este mismo derecho y es sujeto de

diversas sanciones.

En algunas legislaciones como la de los E.UA., la ley sobre derechos de autor
otorga ademas. el derecho a controlar la realizacién de actividades que se denven de la

obra registrada, tales como obras de teatro, cine y otras adaptaciones

La proteccién de los derechos de autor se centra fundamentaimente en la
expresion original de una idea, ya sea ésta en el campo de la literatura, de las artes

plasticas u otro. Debe de ser una expresion ya que solo ésta se puede proteger
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"El concepto fundamental de los derechos de autor es la originaldad La
contraparte en lo que se refiere a las patentes es el concepto de novedad. Para que una
invencion sea patentable es necesano que sea nueva. no puede haber sido inventada
previamente por otro. Una obra protegida por un derecho de autor no necesita ser nueva.
El autor no necesariamente tiene que demostrar que fue el prnmero en crear la particular
expresion contenida en su trabajo. Ya que la obra no necesita ser nueva, todo lo que se
requiere es que sea original, es decir, que la obra se haya originado en el autor, por lo
tanto, la obra no puede ser copiada de olro. Por esto, las ideas y los tfemas pueden haber
aparecido en trabajos anleriores Mucha de la expresion pudo haber sido producida

antes, pero se otorgaran derechos autorales si la obra es de creacion independiente” *

2 Los Derechos que se Otorgan

A grandes rasgos podemos enunciar cinco derechos exclusivos que se denvan de

un derecho de autor

a el derecho a reproducir,

b el derecho a controlar trabajos denvativos.

“Maller. Arthar R Michael 1 Davis Op G p 280
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¢ el derecho a distnburr,

d el derecho de ejecucion,

e el derecho de demostracion

a El derecho a reproducir

El derecho exclusivo, basico y fundamentai que se otorga en virtud
de un derecho de autor es aquel que se refiere a la exclusividad en ia reproduccion de la
obra. Le permite al propietario del derecho de autor el excluir al resto de las personas

para que realicen una copia de la obra

Aunque este derecho exclusivo de reproduccion parezca obvio, no es ajeno a
diversas legislaciones el hecho de definir lo que es una copia. La legislacién de los E.U.A
la define como sigue "Una copia es cualquier objeto matenal desde la cual, ya sea con la
vista, otros sentidos, o con la ayuda de una maquina, se puede percibir, reproducir o

comunicar la obra

Por lo que se refiere a las importaciones paralelas, s claro que éstas no violan el
derecho de reproduccién, ya que las importaciones paralelas siempre son producidas
bajo el consentimiento del propietano del derecho autoral y por definicion no pueden ser

creadas por un tercero sin autorizacion del mismo propietano
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b. El derecho a controlar trabajos derivativos

El propietario de un derecho de autor tiene la facultad de excluir a
terceras personas de la realizacion de obras basadas en la suya. Este derecho
complementa al derecho de reproduccion en caso de que éste sea interpretado de una
manera estricta, permitiendo que una tercera persona varie los elementos de una obra

de tal forma que pueda alegar que ya no es una copia

Esto significa que a terceras personas se les ésla prohibido realizar
"adaplaciones” que se basen en la obra protegida, ya que se entiende carecen de
originalidad. Es dificil trazar la linea que divide |a originalidad de una obra y otra, pero se
enliende que esta Ultima sera copia de la pnmera si de alguna manera se basa en ella y

carece de onginalidad suficiente.

Para algunas legislaciones, se entienden como obra derivada las siguientes: las
traducciones, los arreglos, las dramatizaciones, las peliculas, las grabaciones o "cualquier

otra forma por la que una obra sea adaptada”. 5

Hemos de hacer notar que las importaciones paralelas tampoco infnngen el

derecho a controlar las obras derivativas del trabajo protegido ya que aquellas no son

YIS CA 0
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obras derivativas sino originales que han sido producidas bajo el consentimiento del

propietano del derecho autoral

¢. El derecho a distnbuir.

El tercero de los derechos exclusivos que se derivan del derecho
de autor es el de distribucion de las obras protegidas por el mismo. Los doctnnarios en la
matena han coincidido en que esta facultad méas que un derecho exclusivo es una
limitacion, ya que unicamente se puede decidir sobre la primera venta de la obra
protegida, de oiro modo se entenderia como un monopolio sobre la misma. Es lo que en

paginas anteriores se defini6 como la leoria de la "Exhaustividad de derechos”.

Como ya lo hemos comentado, bajo esta doctrina el propietano de! derecho de
autor tiene la ultima palabra sobre la primera venta de los bienes protegidos, sin embargo,
una vez que esa pnmera venta ha ocurrido, el comprador tiene derecho a disponer de ella
ya que la ha adquirido en propiedad, es decir, puede volver a venderia. Esto no significa
que adquiera las facutades inherentes al mismo derecho de autor, sino que ha adquirido
un producto y puede disponer de é!. Es distinto tener en propiedad un producto que tener

en propiedad los derechos de propiedad intelectual que se dernvan de ét.

Bajo estas ideas, podemos afirmar que las importaciones paraielas no violan este
derecho de distnbucion o de pnmera venta, ya que aquellas siempre representan

segundas o ultenores ventas Es decir, las importaciones paralelas son bienes que han
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sido puestos a la venta por pnmera vez bajo el consentimiento de! propietario del derecho
de autor, adquindos en esta pnmera venta o en alguna ulterior por una tercera persona €
introducidos por ésta a un mercado determinado, convirtiendose asi en importaciones

paralelas.

d. El derecho de ejecucion

Por ejecuciéon entendemos el hecho de presentar o ejecutar la obra
en publico En vitud de este derecho, le estd completamente prohibido a cualquier
persona el realizar una actividad de este tipo sin la autonizacion expresa del propietario del
derecho autoral. En vintud de la gran cantidad de medios de comunicacién que existen
actualmente, y en virtud del alcance y auditono que poseern, este derecho exclusivo de

ejecucion se ha convertido en uno de gran interés y valor econémico.

En términos generales, el derecho exclusivo de ejecucion es respetado y
protegido por las legislaciones de la mayoria de los paises, sin embargo, esta proteccion
ha tomado matices distintos en cada una de ellas Por ejemplo, algunas leyes han
definido que la ejecucion en publico de "grabaciones” no viola este derecho exclusivo,
otras mas establecen que no es necesario el lucro para que se considere violado este

derecho, etc
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Por lo que se refiere a tas importaciones paralelas. esta claro que eslas no son
presentaciones ni ejecuciones de la obra en publico, sino que simplemente son bienes
que ostentan legitimamente un derecho de autor y que se encuentran cambiando de
propietano para su uso paricular En caso de que un bien importado paralelamente
llegara a ser utilizado para una ejecucion en publico. el violador del derecho autoral seria
la persona que realizd la ejecucion. y no aquella que realizo la importacién paralela det

bien

e El derecho de demostracion

El derecho exclusivo a la demostracion de la obra es relativamente
nuevo No es un derecho muy amplio, sino que solamente se refiere a situaciones muy
concretas Este derecho exclusivo a la demostracion reconoce el desarrolio potencial de
nuevos métodos y tecnologias para explotar las obras, y que no incurnrian en el derecho

a la ejecucion.

Este derecho se puede entender como una proteccion a futuro que se le otorga al
propietario del derecho de autor en caso de que la tecnologia haga surgir nuevos

métodos de presentacion de la obra que no incurran en la categoria del derecho de

ejecucion.
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En un pnmer acercamiento se antoja dificil que las importaciones paralelas
puedan violar este derecho, sin embargo, se tendria que analizar el caso concreto (la

nueva tecnologia) para juzgar sobre una posible violacién



ViIl CONCLUSIONES

Después de la larga exposicion a la que nos hemos atenido para explicar el
concepto de las importaciones paralelas, asi como sus origenes, beneficios, perjuicios y
reglamentacion, creo que ha quedado claro cual es mi personal punto de vista hacia el
problema, sin embargo, en este capitulo pretendo subrayar brevemente algunas de las

ideas pnincipales que ya se han expuesto aqui

1. Es claro que algunos paises utilizan la prohibicion de las importaciones paralelas como
barrera no arancelaria al comercio. creando asi un proteccionismo excesivo hacia los
nacionales de ese pais que es contrario a todas las tendencias comerciales

internacionales de libre comercio

2 La prohibicion de importaciones paralelas a quien perjudica en ultima instancia es al

consumidor, pues es éste quien tiene que pagar el sobre precio de los productos.

3 La prohibicion de importaciones paralelas es impulsada por paises desarrollados.
mientras que su permision es patrocinada por aquellos paises menos desarrollados, lo
que hace pensar que el asunto es visto siempre desde un punto de vista subjetivo y de

conveniencia economica personal y no desde el punto de vista del consumidor, quien



en ultima instancia es el que le da vida a los derechos de propiedad intelectual y al que se

le tiene que proteger de abusos comerciales

4 Pensar en una posible regulacion juridica para las importaciones paralelas es absurdo
puesto que son extraordinariamente casuisticas De quererse regular este problema, la
ley optaria por ser demasiado flexible y entonces no se obtendria el resultado deseado
En mi opinibn, son los particulares quienes a través de sus relaciones contractuales
deben normar las importaciones paralelas Asi, quien de verdad se vea perjudicado por
éstas le pedira a la filial o al poseedor onginal que tome las medidas necesanas para que

el producto no esté circulando libremente y se produzcan las importaciones paralelas.

Con ésto quiero decir que los poseedores de los derechos de propiedad intelectual
y sus legitimos representantes en otros paises forzosamente tendrian que disenar
procedimientos y férmulas contractuales para darle valor a dichas representaciones aun
cuando exista la posibilidad de enlreniar importaciones paralelas, o st éstas representan
un obstaculo 1al que es imposible darle valor economico a las representaciones, entonces
disefar formulas contraciuales para que las impornaciones paralelas no surgan, o bien

eliminar las representaciones oficiales

La expenencia comercial indica que cuando existe un Incentivo econémico

suficiente, los particulares siempre han sabido explotarlo, y este caso no seria la

excepcion

124



Después de a}\alizar los argumentos en contra y a favor de las imponaciones
paralelas debe concluirse que éstas no deben tratar de solucionarse mediante la
legislacion en materia de propiedad industrial. El objetivo claro de dicha legislacién es el
de proteger al poseedor del derecho contra aquellos casos de bienes falsificados. Esta
legislacion no debe tener ninguna aplicacion sobre bienes legitimos, que son aquelios

relacionados con importaciones paralelas.
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