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PROLOGO

El presente trabajo consta de una parte general, una especial y una dedicada a los regimenes legislativos,
culminando con mis conclusiones y una reflexion final personal.

En la parte general brindo una breve explicacién de las caracteristicas de la propiedad intelectual desde
el punto de vista econémico y me refiero al denominado riesgo de “compartimentacién de mercados”. Lue-
go explico qué son las importaciones paralelas y como afectan al ptiblico consumidor, como puente para la
introduccién del agotamiento del derecho.

En la parte general me refiero ademaés al agotamiento del derecho en lo referido a marcas, patentes y
derecho de autor. Ello no implica que no podrian producirse casos de agotamiento e importaciones paralelas
en torno a otros derechos de propiedad intelectual o industrial (que de hecho han tenido lugar),' sino que
por razones de brevedad me referiré a los mencionados derechos, donde el tema ha tenido mayor cabida.

Enla seccién dedicada a los regimenes legislativos hago especial referencia a la UE, donde se han dictado
la mayor cantidad de sentencias sobre el tema debido a las propias caracteristicas del mercado interno.
Excederia largamente el propésito de este trabajo tratar todas las sentencias dictadas por el TJCE en casos de
agotamiento, por lo que sé6lo he tratado las que he considerado mas relevantes. Acto seguido, me refiero a la
forma en que ha sido recogido el agotamiento en el Acuerdo ADPIC y cémo debe interpretarse la falta de
una toma de posicién expresa (o si realmente debe interpretarse que el Acuerdo no adopté una posicion).
Finalmente me refiero al Pacto Andino, al Mercosur y a nuestro pafs.

En las conclusiones explico por qué considero que es preferible el agotamiento internacional y, a titulo de
cierre, he incluido una reflexién final personal.

Alo largo del presente trabajo utilizaré la expresion “PI” — abarcando tanto la propiedad industrial como
la intelectual — haciendo especifica referencia a la propiedad industrial o derechos de autor cuando sea
necesario. Ademas, en muchas partes del presente trabajo hago referencia a “productos” o “productos pro-
tegidos por derechos de PI” abarcando productos protegidos por marcas, patentes y derechos de autor. Si
bien seria mas correcto — en el caso de los derechos de autor —hacer referencia a “obras” en vez de productos,
he elegido esta tiltima expresion genérica para evitar “agotar” al lector (valga la redundancia en el contexto
de este trabajo) con explicaciones demasiado largas. En los casos en que hago referencia exclusivamente al
derecho de autor utilizo la palabra “obras”.

Algunas de las fuentes utilizadas en el presente trabajo hacen referencia al “ copyright”’, que he traducido
como “derecho de autor”, lo cual no implica desconocer las diferencias entre ambos conceptos.?

I. PARTE GENERAL

A) Introduccion. Caracteristicas particulares de la Pl

Los bienes protegidos por derechos de PI tienen dos caracteristicas que los diferencian de los bienes
materiales: las caracteristicas de bien ptiblico y de no exclusién.

La caracteristica de bien ptiblico significa que los bienes protegidos por derechos de PI pueden ser usa-
dos por varios consumidores sin disminuir el goce de los demas. La no exclusién significa que los bienes que
nos ocupan pueden ser facilmente copiados y que el costo de produccién de unidades adicionales puede
llegar a ser bastante bajo; por ello, existe un riesgo de free riding® y pirateria con la posible consecuencia de
que estas dificultades causen una falta de interés en desarrollar bienes susceptibles de ser protegidos por
derechos de PI.*

De todas formas, no se me ocurre ningtin caso de agotamiento en torno a nombres de dominio. Este podria ser el tinico supuesto donde

no se presentaria un caso de agotamiento e importaciones paralelas, probablemente debido a que en el ambito de los nombres de

dominio no existen bienes tangibles. Considero que en los casos en que un nombre de dominio sea puesto en un producto, estarfamos

ante un uso a titulo de marca.

2 Veren tal sentido Lipszyc, Delia; “Derecho de Autor y Derechos Conexos”; Ediciones UNESCO / CERLALC / ZAVALIA; 1993; pag. 39y ss.

*  Sedice que los importadores paralelos terminan “montandose” (free riding) sobre los esfuerzos de publicidad y comercializacién de la
denominada “red oficial” del titular del derecho de PI'y, como consecuencia, puede ocurrir que determinadas empresas no acepten
suministrar a los mercados donde rige el llamado “agotamiento internacional” (concepto explicado mas adelante), por lo que se sugie-
re que éste puede terminar desalentando las inversiones extranjeras. V. Jarry, Allan; “International Exhaustion of Patent Rights in
Chile”; Edicién por el 40° aniversario del Estudio Barbat & Cikato; Montevideo, Uruguay; 2002.

*  Vautier, Kerrin M; “ Economic Considerations on Parallel Imports — Chapter 1" en " Parallel Imports in Asia”; Ed. Christopher Heath;

Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law; Kluwer Law International; 2004; pag. 2.
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Las caracteristicas anteriormente mencionadas tienen que ver con la actual relacién que se establece
entre los derechos de PI y el comercio, resultado de la convergencia entre las teorias de Adam Smith y
Schumpeter.

Al primero de ellos, debemos el conocido principio de la “mano invisible”, segtin el cual el mercado,
puesto a actuar sin restricciones, gobierna por si mismo las relaciones entre oferentes y demandantes; al
principio de la mano invisible subyace la idea de que toda interferencia ajena al mercado va a impedir una
6ptima distribucion de los recursos. Asimismo, Smith formulé el conocido principio de la especializacién del
trabajo: a mayor especializacién, es posible alcanzar mayores habilidades y procesos de produccién mas
especializados.® La teoria de Adam Smith supone un estado de competencia perfecta, es decir, un mercado
compuesto de productores y consumidores de tamafio similar, ninguno de los cuales puede ejercer una
influencia predominante, y fue cuestionada y enriquecida por los aportes de Schumpeter, quien sostuvo que
en realidad la innovacion — si bien es ayudada por la especializacién del trabajo — tiene lugar gracias a la
existencia de grandes corporaciones que concentran grandes recursos y gracias a las cuales dicha innovacién
tiene lugar. Asimismo, Schumpeter propuso que el motor del crecimiento estaba dado, no por la mayor
disponibilidad de factores de produccién — como més extensién de tierras o aumento poblacional - sino por
el avance tecnolégico. Finalmente, de acuerdo con la teoria Schumpeteriana, las economias capitalistas avan-
zan gracias a un proceso de “destruccioén creativa” mediante el cual los viejos productos y procesos son
reemplazados por los nuevos.’

En funcién de lo anterior, podemos decir que el sustento actual de los derechos de PI estd fundamentado
en la idea Schumpeteriana de la existencia de monopolios que gracias a la concentracién de recursos permi-
ten la innovacién y creatividad, combinada con los beneficios de la competencia segtin fuera defendida por
Adam Smith.* En términos econémicos, podemos afirmar que el reconocimiento de derechos de PI implica
una compensacion entre ineficiencia y eficiencia: permitiendo cierta ineficiencia a corto plazo a raiz de la
menor competencia que resulta de la existencia de derechos de PI, la eficiencia y crecimiento a largo plazo de
una economia se veran realzados a través de nuevas inversiones en creatividad e innovacion, lo cual traera
aparejado bienes y servicios de menor precio y mayor calidad.’

De acuerdo con Abbott, son diferentes los fundamentos para la proteccién de cada derecho de PI. La
concesion de una patente esta justificada principalmente por una expectativa de promover la innovacién,
estimulando de esta forma el crecimiento econémico y el bienestar social. El derecho de autor tiene como
proposito fundamental suministrar apoyo econémico y moral a los artistas y, a través de sus esfuerzos,
mejorar al ser humano. La proteccién marcaria tiene como propésito proteger los intereses de los consumi-
dores asegurandoles una identificacién precisa del origen de los productos y también puede tener como
funcién proteger las inversiones en goodwill de los productores.'

B) El riesgo de compartimentacion de mercados

La “compartimentacién de mercados” es un fenémeno que puede producirse debido al caracter territo-
rial de las leyes de propiedad industrial. En otras palabras, cuando un Estado concede una marca o una
patente, esta en realidad concediendo un monopolio de explotacién; en el caso de las marcas, dicho monopo-
lio abarca un signo distintivo y, en el caso de las patentes, a una innovacién que implica un salto cualitativo
en el estado de la técnica conocida hasta ese momento. Distinta es la situacion en lo que al derecho de autor
se refiere dado que en ese caso los derechos no nacen del registro — como ocurre con los derechos de propie-
dad industrial - sino que surgen del acto mismo de creacién del autor, aunque el riesgo de compartimentacién
también se encuentra presente en este caso.

Barfield, Claude E. - Groombridge, Mark A., “ The Economic Case for Copyright Owner Control over Parallel Imports”; The Journal of

World Intellectual Property; vol. 1; noviembre de 1998; N° 6; Werner Publishing Company Ltd.; pag. 911.

¢ Lasventajas de la especializacion del trabajo son obvias: si, por ejemplo, cada uno de nosotros tuviera que ser productor de todo lo que
consume tendriamos que dedicar el dia a fabricar gran cantidad de bienes y “prestarnos” diversos servicios, sin poder alcanzar gran
especializacion ni eficiencia en ningtin &mbito. Si optamos por la especializacién del trabajo, s6lo nos concentramos en un aspecto
como actividad principal, recurriendo al mercado para adquirir los demas productos y servicios que necesitamos. La especializacion
permite alcanzar un siempre creciente grado de perfeccionamiento. A esta altura del sistema capitalista, las ventajas de la especializa-
cién son incuestionables y forman la base misma del sistema.

7 Barfield, Claude E. - Groombridge, Mark A., ob. cit.; pag. 911.

8 Id.; pag. 912.

¢ Id.; péag. 912.

10 Abbott, Frederick M; “First Report (Final) to the Committee on International Trade Law of the International Law Association on the

Subject of Parallel Importation”; Journal of International Economic Law; vol. 1, N° 4; diciembre de1998; pag. 612.
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Dado que el titular de un derecho de PI es el tinico que puede en él o los territorios que abarca su
derecho, explotar — o autorizar a terceros a que exploten — su derecho de PI, existe el peligro de que
“compartimente” los mercados en los que goza de derechos exclusivos fijando precios excesivos para los
productos protegidos.

El peligro mencionado fue advertido hace mas de un siglo en Alemania desarrollandose la doctrina del
agotamiento, en virtud de la cual una vez que el titular de un derecho de PI ha obtenido provecho por la
“primera venta” de su producto protegido — por si o por un tercero autorizado a su comercializacién — su
derecho se “agota” no pudiendo obstaculizar la futura comercializaciéon del producto." En otras palabras,
cuando el producto protegido, en virtud de su puesta licita en el comercio por el titular del derecho o por un
tercero autorizado a su comercializacién ha salido de la 6rbita del titular, no hay nada que éste pueda hacer
para obstaculizar las posteriores ventas de dicho producto protegido (siempre que éstas sean licitas). En
forma concordante se ha expresado que “E/ “Agotamiento” significa que todos los derechos de propiedad
intelectual sobre el producto quedan agotados por la primera comercializacion de éste con el consentimiento
del fabricante. En este sentido, el fabricante original pierde control sobre el producto en tanto no puede
controlar su ulterior distribucion y comercializacion, y por tanto no puede atar a los licenciatarios y fijar
precios minoristas mediante la fragmentacion geogrdfica de mercados.”** Segtin Abbott, propugnar la au-
sencia del agotamiento implica una importante pretension de los titulares de los derechos de PI: que el valor
de proteger la PI a nivel nacional y regional excede el valor de la liberalizacién del comercio entre naciones
y regiones.”

C) Las importaciones paralelas

El tema que nos ocupa surge a raiz de las denominadas importaciones paralelas (o “importaciones gri-
ses” como también se las denomina de forma despectiva), que tienen lugar cuando una persona fisica o
juridica —no relacionada con el titular de un derecho de PI —importa productos protegidos desde un merca-
do donde dichos productos se comercializan a un precio inferior para su reventa en un mercado de precio
superior. Dicho de forma muy simple: donde no existen diferencias de precios, no existen importaciones
paralelas.

Las importaciones paralelas suponen la existencia de una “red oficial” montada por el titular del dere-
cho de PI para la comercializacién del producto, y de los importadores paralelos, que operan al margen de
esa red.

El debate sobre si permitir o no las importaciones paralelas surge de dos principios opuestos: el de uni-
versalidad y el de territorialidad. Segtin el principio de universalidad, el mundo es un mercado uniforme y
la segmentacién de mercados perjudica a los consumidores. Al principio de territorialidad subyace la idea
de que el mundo atin esta dividido en entidades nacionales y regionales con sistemas legales, economias,
costumbres, lenguas y practicas comerciales diferentes. El principio de territorialidad supone que existen
mercados imperfectos y que las variaciones de precios se deben a una serie de factores como, por ejemplo,
diferencias en la demanda o impuestos locales, diferentes regulaciones y precios de fabricacién y distribu-
cién, diverso desarrollo de las infraestructuras y variadas obligaciones internacionales.**

Bale sefiala algunas de las razones que pueden dar lugar a las diferencias de precios que son a su vez las
causantes de las importaciones paralelas: (1) la diferente situacién de los derechos de PI en diversos paises
(por ejemplo, un producto cuya patente esta vigente en algunos paises y no en otros de forma tal que la
competencia de los fabricantes de productos no patentados ocasiona una tendencia de los precios hacia la

Segtin Moncayo, ya en el aiio 1902 la Corte Suprema Alemana brind¢ la siguiente definicién del agotamiento: “ £/ efecto de una patente
reside en el hecho de que domésticamente nadie excepto el titular de la patente (y las personas por él autorizadas) puede fabricar el
producto o ponerlo en el comercio. Con ello, sin embargo, el efecto de la patente ha sido agotado. Si el titular de la patente fabrica el
producto y Io coloca en el mercado dentro de su derecho a proscribir la competencia de terceros, éste ya ha gozado de las ventajas que
una patente le otorga extinguiendo asi sus derechos. Una patente no le otorga a su titular el derecho a prescribir las condiciones bajo las
cuales el comercio entre sus productores tendra lugar”; en “Derecho de Patentes, El Nuevo Régimen Legal de las Invenciones y los
Modelos de Utilidad”; Ediciones Ciudad Argentina, 1996; Coordinador: Carlos Correa; Capitulo III: “El Nuevo Régimen de Patentes de
Invencion: Extension y Limites a los Derechos”, Moncayo von Hase, Andrés; pags. 143/4.

Stamatoudi, Irini A. y Torremans, Paul L.C.; “ International Exhaustion in the European Union in the Light of “Zino Davidoff”: Contract
versus Trade Mark Law?’; International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC); vol. 31 N° 2/2000; pag. 136.

Abbott, Frederick M.; “Second Report (Final) to the Committtee on International Trade Law of the International Law Association on the
Subject of the Exhaustion of Intellectual Property Rights and Parallel Importation”; presentado en Londres en julio de 2000 durante la
69na. Conferencia de la Asociacién de Derecho Internacional; pag. 13.

4 Barfield, Claude E. — Groombridge, Mark A_; ob. cit.; pags. 907/8.
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baja en los paises donde el plazo de proteccién expird); (2) diferencias de cambio o en las tasas de inflacién,
de forma tal que los precios de determinados mercados nacionales no alcanzan el nivel del mercado interna-
cional; (3) diferencias de precios atribuibles a regulaciones nacionales que mantienen controlados los precios
de un determinado producto en diferentes niveles; (4) diferencias en gustos e ingresos per capita a nivel
nacional, que se reflejan en diferencias de oferta y demanda a través de las fronteras; (5) diferentes estrate-
gias de comercializacion y venta de los titulares de derechos de PI y variaciones en los voltiimenes de venta
en los diferentes mercados; (6) el descuento o donacién de un niimero sustancial de productos destinados a
paises en vias de desarrollo a través de acuerdos con los gobiernos de dichos paises, organismos de la Orga-
nizacién de Naciones Unidas como la Organizacién Mundial de la Salud u organizaciones privadas de
caridad; y (7) diferencias en sistemas regulatorios, de responsabilidad por la fabricacién de productos y en
los sistemas impositivos.”

También podemos decir que las importaciones paralelas se ven estimuladas por las condiciones de de-
manda. La demanda puede ser elastica (cuando las variaciones de precios afectan la demanda de un deter-
minado producto) o inelastica (cuando las variaciones de precios no afectan la demanda de un determinado
producto). En la realidad, es dificil que se verifiquen condiciones de demanda perfectamente elastica o
ineldstica; es decir, la demanda de todos los productos varia en mayor o menor grado de acuerdo con los
precios. Obviamente, los titulares de derechos de PI tienden a aprovechar estas variaciones de precios entre
los diferentes mercados a fin de maximizar sus beneficios y, por ello, tienen interés en segmentar mercados
y promover las restricciones gubernamentales a las importaciones paralelas.'®

Cabe preguntarse si corresponde establecer una diferenciacién entre productos de demanda elastica o
inelastica a los fines de las importaciones paralelas. En otras palabras, ;Puede ocurrir que los productos de
demanda ineléstica sean importados en forma paralela con mas frecuencia? o, por el contrario, ;Puede ocu-
rrir lo propio con productos de demanda eléstica? En mi opinién, no cabe establecer una distincion en este
sentido ya que los medicamentos (un ejemplo de producto de demanda inelastica ya que en muchos casos
son esenciales para la salud humana) son muy frecuentemente objeto de importaciones paralelas, mientras
que un producto de lujo como los perfumes (que ya calificamos como de demanda elastica; v. nota al pie N°
17) puede asimismo ser objeto de importaciones paralelas si los precios entre diferentes mercados varian en
forma sustancial. En otras palabras, el concepto de elasticidad de demanda puede ser 1til para explicar las
condiciones que dan pie a las importaciones paralelas, pero no permite clasificar el tipo de producto suscep-
tible de ser importado de tal forma.

Los titulares de derechos de PI van a tender a cobrar precios mas altos en los mercados donde la deman-
da es relativamente inelastica, y precios mas bajos donde la demanda es relativamente elastica.'”

Podemos resumir las dos posiciones bésicas que existen en torno al agotamiento y las importaciones
paralelas de la siguiente forma:

—Por un lado, estdn quienes opinan que las importaciones paralelas deben ser admitidas. La contracara
de esta posicién es que el agotamiento del derecho debe ser internacional. De acuerdo con esta postura, si las
importaciones paralelas se restringen —es decir, si se considera que el derecho no se agota internacionalmente
— los titulares de derechos de PI tendran la posibilidad de controlar la comercializacién de sus productos
protegidos mas alld de la primera venta. En otras palabras, un escenario donde las importaciones paralelas
se encuentran prohibidas permite al titular extender su derecho a la distribucion de los productos, sin limi-
tarse simplemente a ir contra quienes fabrican o comercializan productos falsificados. Lo anterior trae como
resultado que los titulares de derechos de PI “compartimenten” los diferentes mercados nacionales cobran-
do en cada mercado el maximo precio posible por e/ mismo producto, que muchas veces excede largamente
el precio que seria suficiente para que el titular obtenga una ganancia. Los defensores de esta postura consi-
deran que dichas diferencias de precio sélo se explican en funcién de un deseo de los titulares de derechos de
obtener rentas desmedidas y que los gobiernos deben permitir que los precios internacionales alcancen un
equilibrio — gracias a las importaciones paralelas provenientes de mercados de precios inferiores a mercados
de precios superiores — beneficiando al mismo tiempo a los consumidores. Al mismo tiempo, se beneficiaria

Bale, Harvey E., Jr.; “ The Conflicts between Parallel Trade and Product Access and Innovation: The Case of Pharmaceuticals’; Journal
of International FEconomic Law; 1998; Oxford University Press; pag. 639. En el punto 5, Bale se refiere en realidad a las diferentes
estrategias de comercializacion y venta de los titulares de patentes pero, en nuestra opinion, el razonamiento puede ser trasladado a
todas las categorias de derechos de PI.

1 Vautier, Kerrin M.; ob. cit.; pag. 3. Un ejemplo de demanda inelastica es la leche (como es un producto importante para la salud
humana, una variacién en el precio no modificara el consumo en forma significativa); un ejemplo de demanda elastica es el perfume (al
ser un producto cosmético no esencial, una variacion en el precio seguramente modificara el consumo. Por ejemplo, si el precio de los
perfumes sube, los consumidores seguramente compraran menos perfume o buscaran productos sustitutos).

Id.; pag. 3
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a los paises subdesarrollados ya que — al ser dichos paises donde por lo general se cobran precios mas bajos
— éstos podrian exportar mayores voltiimenes a los paises desarrollados de productos que en los paises desa-
rrollados son cobrados a mucho mayor precio (es decir, productos idénticos son cobrados mas caros en
paises desarrollados que en paises subdesarrollados).

—Por otro lado, estan quienes piensan que las importaciones paralelas deben ser prohibidas. La contracara
de esta posicion es que el agotamiento del derecho debe ser nacional (o en todo caso regional). Segtin esta
vision, es necesario permitir a los titulares de derechos de PI que compartimenten mercados nacionales dado
que los diferentes precios cobrados en diferentes mercados por el mismo producto se deben a sendas dife-
rencias de costos laborales, impuestos y aranceles, por nombrar sélo algunas. Esta postura defiende el dere-
cho de los titulares de PI de cobrar precios diferentes de acuerdo con los mercados dado que, se argumenta,
ello es esencial en muchos casos para recuperar las enormes sumas invertidas en la creacién de nuevos
productos. Se argumenta que si los titulares de derechos de PI no pueden cobrar precios diferenciados (obte-
niendo grandes ganancias en paises desarrollados y menores en paises en vias de desarrollo) ello ocasiona-
ria a la larga un desincentivo para la inversion en nuevas tecnologias, dado que las empresas multinaciona-
les no crearian nuevos productos porque no obtendrian una adecuada recompensa. Al mismo tiempo, los
paises en vias de desarrollo se verian perjudicados porque las empresas multinacionales dejarian de abaste-
cerlos por temor a que productos de menor precio se “cuelen” hacia los paises desarrollados. Por otro lado,
segln esta vision, no es cierto que se cobren diferentes precios por e/ mismo producto, ya que — al menos en
el caso de las marcas — muchas veces un producto con la misma marca es adaptado para satisfacer los gustos
de cada mercado nacional (por ejemplo, el mismo chocolate puede fabricarse con mayor o menor contenido
de azticar dependiendo de los gustos de los consumidores de cada pais). En ese caso, si se importan en forma
paralela estos productos de la misma marca se defraudaria al consumidor, quien esperaria obtener una
determinada calidad por el producto, pero obtendria otra. También se perjudicaria al titular del derecho, ya
que el consumidor no elegiria dicho producto en el futuro. Los defensores de esta posicién consideran ade-
mas que el agotamiento nacional deriva del principio de territorialidad de los derechos de PI. Es decir, si un
derecho — sobre todo los de propiedad industrial — se registra para cubrir un determinado territorio, de ello
resulta la facultad del titular de impedir que terceros importen sin su autorizacién productos provenientes
del extranjero.

En general, cuando se produce una importacién paralela es porque existen marcas o patentes “mellizas”,
es decir, marcas o patentes concedidas en el pais de exportacién y en el de importaciéon. En el caso de los
derechos de autor, el derecho es en general valido y estd vigente (no necesariamente registrado) tanto en el
pais de exportaciéon como en el de importacién. De todas formas, ocurre en ocasiones que la importaciéon
paralela se produce desde un pais donde la proteccién expiré — o donde no existe proteccién — hacia un pais
donde la proteccion estd vigente.”® Dicho de otro modo: la proteccién estd vigente al menos en el pais de
importacién. En caso contrario, el problema no se plantearia ya que el titular del derecho en el pais de
importacién no tendria fundamento para oponerse a la introduccién y comercializacién de sus productos.

Lo que subyace al debate sobre las importaciones paralelas es la pretensién de los titulares de derechos
de PI de extender el alcance de su derecho a la distribucion de los productos protegidos.

El comercio paralelo debe ser distinguido del trafico de mercancias falsificadas. Se dice que el permitir
las importaciones paralelas podria ocasionar un aumento de este tipo de comercio, pero también que la
pirateria aumentaria si las importaciones paralelas no se regulan. En respuesta a estos argumentos se ha
expresado que los limites a las importaciones paralelas constituyen una respuesta poco efectiva al problema
de la pirateria y que, por otro lado, los mismos importadores paralelos van a estar interesados en garantizar
que sus productos sean genuinos."

Abbott cita asimismo las conclusiones de los economistas Maskus y Chen, quienes elaboraron un modelo
sobre las posibles implicancias de las importaciones paralelas, planteando que: (i) el alcance con el que el
comercio paralelo mejora el bienestar econémico puede depender de la importancia de los obstaculos al
comercio vigentes entre paises importadores y exportadores; (ii) a medida que se reducen los obstaculos al
comercio, aumentan los beneficios derivados del comercio paralelo; y (iii) el comercio paralelo puede reducir
el bienestar econémico si, y en la medida que, los productores desarrollan politicas estratégicas de precios
destinadas a eliminar dichas practicas comerciales como, por ejemplo, aumentar sus precios en los paises de

8 Seria el caso, por ejemplo, de una importacion paralela de productos patentados hacia un pais donde la patente respectiva atin esta en
vigencia, desde un pais donde la proteccion expir6.

¥ 1d.; pag. 10.

2 Abbott, Frederick M.; “Second Report...”; ob. cit.; pag. 11.
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produccién, agregando ademas que a los productores les resulta mas dificil desarrollar dichas estrategias en
mercados competitivos.?

Cabe aclarar que los defensores de las restricciones a las importaciones paralelas son asimismo defenso-
res de un fenémeno relacionado: la discriminaciéon de precios, que no es otra cosa que la contracara de las
importaciones paralelas; en otras palabras, si se defiende la restriccién de las importaciones paralelas, se
defiende asimismo la idea de diferentes precios en diferentes mercados.? Ademads, segtin esta postura, los
productores deben estar facultados para cobrar precios diferentes de acuerdo con el mercado sin temor a que
el comercio paralelo afecte su estrategia de ventas; por otra parte, quienes se oponen a las importaciones
paralelas agregan que, si éstas se prohiben, no cobraran precios desmedidos por productos protegidos por
derechos de PI ya que de todos modos los productores enfrentardn en su mismo mercado la competencia de
otros fabricantes de productos idénticos o sustitutos, por lo que siempre existird un incentivo para reducir
los precios.?

Segtn Abbott, no es cierto que la competencia inter empresaria logre mantener los precios en un nivel
aceptable dado que, cuando los productores estan “protegidos” de las importaciones paralelas, aumenta el
riesgo de estrategias anticompetitivas como la fijacién colusiva de precios.® Al argumento de Abbott se
puede agregar que, particularmente en el caso de productos patentados, muchas veces no es posible encon-
trar productos sustitutos, por lo que en ese caso el productor también tenderia a cobrar un precio por el
producto patentado que excederia lo que se cobrarfa en caso de permitirse las importaciones paralelas.

Abbott divide los argumentos de los titulares de marcas, patentes y derechos de autor para restringir las
importaciones paralelas.

Respecto de las marcas, el argumento es que las restricciones a las importaciones paralelas permiten la
segregacion de territorios de distribucién, lo cual posibilita a su vez la adopcién de estrategias de
comercializacion adecuadas al mercado, como por ejemplo: publicidad diferenciada, servicios pre y post
venta y diferenciacién de productos. Se supone que al darle la posibilidad a los productores de adoptar estas
estrategias diferenciadas se beneficia a los consumidores.?

Respecto de los derechos de autor, se argumenta que la discriminacién de precios es beneficiosa dado
que le permite a los consumidores en mercados mas pobres adquirir productos que de otra forma no podrian
adquirir, permitiendo a su vez que los productores de obras protegidas maximicen sus ganancias en los
diferentes mercados regionales/nacionales, logrando de esta forma mayores ingresos a nivel global.»

Las patentes resultan ser el derecho de més dificil anélisis porque se ha otorgado mayor valor a las
patentes que a las marcas y los derechos de autor debido a que aquéllas se relacionan con el avance tecnolé-
gico. Apoyandose en lo anterior, los titulares de derechos de patente expresan que deberia tolerarse la discri-
minacién internacional de precios ya que la maximizacion de ingresos a su favor deberia ser alentada atn
sabiendo que pueden tener lugar obstaculos al comercio. En otras palabras, los titulares de patentes son
conscientes de que al permitirse la discriminacién internacional de precios se distorsiona la asignacién in-
ternacional de recursos productivos, pero sostienen que dichas distorsiones deberian ser toleradas (o incluso
alentadas) debido al valor inherente de las invenciones.?

1. Las importaciones paralelas y los consumidores

Dado que tanto defensores como detractores de las importaciones paralelas consideran que sus respecti-
vas posiciones tendrian como consecuencia mejorar el bienestar de los consumidores, considero que es im-
portante analizar la situacion de éstos frente a las importaciones paralelas.

El consumidor que se maneja dentro de la red oficial podra acceder a los servicios pre y post venta que
ofrece el distribuidor autorizado, mientras que los consumidores que compran fuera de la red oficial deberan

En la teoria econdmica se apoya la discriminacion de precios perfecta, es decir, aquellos casos en que un monopolista fija sus precios de
acuerdo con la demanda, haciendo coincidir el precio de un determinado producto con lo que el consumidor esta dispuesto a pagar por
éste, de forma tal de maximizar el bienestar econémico y la produccién. El problema se presenta en aquellos casos, mas comunes en la
realidad, en que la discriminacién de precios no es perfecta. Vautier, Kerrin M; ob. cit.; pag. 3.

Un caso de discriminacion de precios imperfecta tendria lugar si el titular de un derecho de PI fija un precio demasiado alto para su
producto y al consumidor no le queda otra posibilidad que abonarlo ya que no existen productos sustitutos. En estos casos, cabe
suponer que no se maximiza el bienestar econémico.

2 Id.; pag. 18.
2 Id.; pag. 19.
#Id.; pag. 20.
» Id.; pag. 20
% Id.; pag.21.
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renunciar a dichos servicios. Se supone que estos dos tipos de consumidores permiten que se establezca una
diferenciacién entre productos; asi, estarian los productos comprados dentro de la red oficial a precio méas caro
(con la ventaja de poder asi acceder a los servicios adicionales ofrecidos por el titular del derecho de PI) y los
comprados fuera de la red oficial (sin acceder a servicios adicionales, como los de pre y post venta). El bienestar
del consumidor aumentaré o disminuird dependiendo de si valora o no dichos servicios o, en atin en el caso de
que los valore, si esta dispuesto a renunciar a ellos a cambio de un menor precio, siempre y cuando la informa-
cién provista por el importador paralelo al consumidor sea clara y no induzca a engafio.”

Se argumenta por otro lado que al permitir el control sobre las importaciones paralelas y que sélo los
distribuidores autorizados vendan un determinado producto, al titular de un derecho de autor le resultara
mas facil controlar a sus distribuidores y licenciatarios a fin de garantizar que estén maximizando las ventas
a través de agresivas estrategias de comercializacién y el suministro de servicios post venta.?

Cabe remarcar que la posibilidad de mayor control sobre los licenciatarios y distribuidores es una cues-
tién que hace a la estructura interna de comercializacién de la red oficial, y los mayores costos que resultan
de mantener dicha red de ninguna forma deberian ser trasladados al consumidor ya que éste — al menos en
lo que al precio se refiere — no se beneficia de la existencia de dicha red. Desde ya que un determinado
consumidor puede desear pagar los mayores precios ofrecidos a través de la red oficial a fin de poder acce-
der a aspectos tales como los servicios post venta (que en muchos casos, por ejemplo, respecto de productos
informaticos, pueden ser muy ftitiles) pero deberia ser el consumidor el que decida si quiere abonar los
mayores precios que implica comprar dentro de la red oficial y no decidir por él e imponerle los costos de
pertenecer a la red.

En este punto considero importante hacer una digresion, ya que siempre que se discute el bienestar del
consumidor frente a las importaciones paralelas se da por supuesto que éste debe elegir entre, por un lado,
comprar dentro de la red oficial abonando un mayor precio a cambio de servicios adicionales del fabricante
y, por el otro, comprar fuera de la red oficial a menor precio pero renunciando a dichos servicios adicionales.

Por mi parte, considero que no habria ningtin obstaculo en plantearse una hipétesis en la que el consumi-
dor pudiese acceder a lo mejor de los dos mundos: es decir, que pueda comprar a menor precio fuera de la
red oficial pudiendo recurrir al mismo tiempo a servicios pre y post venta o gozando de las garantias del
fabricante. Ello se podria lograr a través de legislacién que, ademas de permitir las importaciones paralelas,
obligue al distribuidor de la red oficial a otorgar servicios adicionales (o reconocer garantias) sin importar el
origen del producto.

Por ejemplo, un consumidor compra un producto protegido por un derecho de PI importado en forma
paralela desde el pais X (donde fue puesto en el comercio por el titular del derecho o con su consentimiento)
hacia el pais Y (donde se permiten las importaciones paralelas). El consumidor tiene un problema con el
producto comprado poco después de adquirirlo (supongamos que se trate de un ordenador) y se dirige al
distribuidor autorizado en Y y éste, si bien reconoce que se trata de un producto genuino, al darse cuenta de
que el ordenador ingresé en el pais en virtud de una importacién paralela rehtisa prestar servicios post
venta. Siguiendo con el ejemplo, supongamos que incluso el titular del derecho ha puesto una etiqueta en el
envoltorio externo del ordenador diciendo que los servicios post venta sélo seran prestados en el pais X.

No obstante lo anterior, supongamos que el pais Y ha adoptado legislaciéon como la mencionada mas
arriba, es decir, ademds de permitir las importaciones paralelas no permite que los distribuidores autoriza-
dos de productos protegidos por derechos de PI se nieguen a prestar servicios pre y post venta. Podriamos
agregar ademas que el pais X ha sancionado dicha legislacion (a la que se ha dado el caracter de norma de
orden ptblico, lo que implica que no puede ser derogada por las partes) ya que considera que los consumi-
dores estaran en mejor posicién pudiendo comprar productos de los importadores paralelos a menor precio
y accediendo ademads a los servicios adicionales de la red oficial.

Considero que, desde el punto de vista de la proteccién de la PI, nada impediria que exista una situacién
como la anterior. El titular del derecho tendria también en este caso asegurada una recompensa por su
derecho de PI. Sin perjuicio de lo antedicho, pienso que el ejemplo anterior — si bien puede ser interesante
desde el punto de vista teérico — constituiria una limitacién demasiado amplia para los titulares de derechos
de PI ya que si, ademas de la importacién paralela, se les impone la obligaciéon de tener que reconocer
productos no pertenecientes a la red oficial se inclina la balanza excesivamente en favor del consumidor (si
partimos del supuesto de que las importaciones paralelas lo benefician) sin tener en cuenta los intereses de
los titulares de derechos de PI.

¥ Vautier, Kerrin; ob. cit.; pag. 5.

# Id.; pag. 921.
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D) El agotamiento del derecho. Cuestiones generales

Existen tres clases de agotamiento: nacional, regional e internacional.

En virtud del agotamiento nacional, una vez que se ha vendido el producto protegido dentro del territo-
rio de un Estado, por el titular o con su consentimiento, el derecho ha quedado agotado. El titular no puede
poner trabas a la comercializaciéon dentro de ese Estado aunque si puede hacerlo en aquellos casos en que la
primera puesta licita en el comercio ha sido efectuada fuera del territorio de ese Estado.

Conforme el agotamiento regional, una vez que se ha vendido el producto protegido dentro del territorio
de un mercado comtin o unién aduanera, por el titular o con su consentimiento, el derecho ha quedado
agotado en lo que al territorio del mercado comiin o unién aduanera se refiere. El titular no puede poner
trabas a la comercializaciéon dentro del mercado comtin o unién aduanera aunque si puede hacerlo en aque-
llos casos en que la primera puesta licita en el comercio ha sido efectuada fuera del mercado regional.

De acuerdo con el agotamiento internacional, el derecho se agota una vez que el producto protegido ha
sido puesto licitamente en el comercio de cualquier pais, por el titular o con su consentimiento. Por ejemplo,
si A es titular de una patente en Argentina y B — un tercero ajeno a A — intenta importar a la Argentina
productos patentados de A puestos licitamente en el comercio de cualquier pais, A no puede impedir la
importacion a la Argentina ya que, como nuestro pais ha adoptado el agotamiento internacional, la puesta
licita en el comercio del producto protegido en cualquier pais del mundo agota los derechos de patente en la
Argentina. Ello es lo que dispone el articulo 36 inc. c) de la LP (sin perjuicio de la contradiccién que analizo
mas adelante entre la LP, su DR y la denominada “Solucién Mutuamente Acordada” entre los Estados Uni-
dos y la Argentina en el marco de la OMC). Asimismo, la Ley de Marcas de la Argentina no regula expresa-
mente el tema, aunque la poca jurisprudencia existente en materia de marcas (analizada mas adelante) se ha
inclinado por el agotamiento internacional cuando coincidia el titular de la marca argentina y la extranjera.
De todas formas, considero que en virtud del articulo 16 del Cédigo Civil Argentino® se podria aplicar por
analogia a las marcas lo que respecto de las patentes dispone la LP.

Heath explica que una teoria similar al agotamiento es la doctrina de la “licencia implicita”, desarrollada
en el derecho inglés. Esta teoria implica aplicar a los derechos de PI principios similares a los que rigen para
los bienes materiales. Respecto de estos tltimos, se supone que el adquirente puede disponer de ellos a
menos que el vendedor haya hecho al momento de la venta alguna reserva de derechos. La teoria comentada
postula que los mismos principios deben aplicarse a los derechos de PI, es decir: una vez vendido un produc-
to protegido por un derecho de PI, éste puede circular libremente salvo reserva del vendedor al momento de
la venta. La ventaja de esta teoria es que el adquirente del producto queda inmediatamente anoticiado de
cualesquiera restricciones que pesan sobre el producto adquirido y, ademas, se impone al vendedor la carga
de hacer conocer a los demads participantes de la cadena de comercializacion las eventuales restricciones que
pesaban sobre los bienes.* En nuestra opinioén, es discutible — mas alla de que este método sea o no realizable
en la practica — que un tema de tal importancia (a mijuicio, de orden ptblico) como el régimen de agotamien-
to quede enteramente sujeto a la voluntad del vendedor.

Actualmente, algunos autores sostienen una posicion diferenciada de agotamiento dependiendo del de-
recho de PI. En este sentido se apoya, por ejemplo, el agotamiento internacional para marcas y nacional para
patentes y derechos de autor. Respecto de estos dos tltimos derechos, se interpreta que el agotamiento
nacional estaria basado en que exista una suficiente recompensa para la actividad inventiva (en el caso de
las patentes) o creativa (en el caso de los derechos de autor). En otras palabras, podria ocurrir que al permi-
tirse la importacién paralela de productos protegidos fabricados en paises con menores estandares de pro-
teccion a paises donde los estandares de proteccién son mas altos, se prive al titular de derechos de la mayor
proteccion a la que de otra forma podria acceder de no permitirse la importacién paralela. Esta situacion se
ve mas claramente en aquellos casos en los cuales la primera venta del producto tuvo lugar en un pais donde
no existe protecciéon por patente o derecho de autor.*!

#  Elart. 16 del Codigo Civil Argentino dispone: “Si una cuestion civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espiritu de la ley,
se atenderd a los principios de leyes analogas; y si ain la cuestion fuere dudosa, se resolvera por los principios generales del derecho,
teniendo en consideracion las circunstancias del caso.”

% Heath, Christopher; “ Legal Concepts of Exhaustion and Parallel Imports — Chapter 2’ en “ Parallel Imports in Asia”; Ed. Christopher
Heath; ob. cit.; pag. 14.

¥ Conde Gallego, Beatriz, “ The Principle of Exhaustion of Rights and its Implications for Competition Law”,1IC; vol. 34; N° 5/2003; pag.
495. Considero que el caso citado podria darse con mayor probabilidad respecto de la proteccién por patente de los productos farma-
céuticos, que determinados paises — de los cuales el mas importante es la India — atin no contemplan.
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Este enfoque podria presentar un problema en aquellos casos en que existan derechos superpuestos de PI
sobre un mismo objeto de proteccién. Por ejemplo, muchos productos protegidos como marca pueden tener
proteccion bajo el derecho de autor, como patente y como disefio (podria ser una computadora, cuya marca
esta registrada, que incluye una marca sonora cuando la computadora se enciende, con un avance técnico
protegido por patente, siendo su carcaza protegida como disefio). Si bien el ejemplo anterior seria inusual, es
cierto que mas de una vez se superponen sobre un mismo producto diversos derechos de PI, por lo que no
siempre resultaria facil sostener un tipo de agotamiento diferenciado.®

Segtn Abbott, los consumidores de los paises en vias de desarrollo podrian ser provistos de productos
protegidos por derechos de PI — pero de menor precio — a través de la diferenciacién de productos. Por
ejemplo, los fabricantes de automéviles pueden desarrollar versiones de menor precio para los mercados de
paises en vias de desarrollo ya que dichos productos no son necesariamente atractivos para compradores
ubicados en paises desarrollados.*® Lo anterior podria resolver en algunos casos la cuestiéon de las importa-
ciones paralelas sin adoptar una medida expresa de restriccién de éstas.

II. PARTE ESPECIAL

A) El agotamiento del derecho de marca

Seguin Tomas de las Heras Lorenzo, en el siglo XIX el problema de las importaciones paralelas sélo
habia surgido ocasionalmente reapareciendo con mayor frecuencia luego de la Segunda Guerra Mundial.
Ello se debi6 a la mayor expansion del comercio internacional, al surgimiento de las compafifas multina-
cionales y a la difusién de acuerdos de produccién y distribucién con cldusulas territoriales de exclusivi-
dad. Como dato significativo, el autor citado expresa que entre 1893 y 1902 se habian realizado 3.195
registros internacionales de marcas conforme al Arreglo de Madrid, mientras que en 1990 la cifra total
ascendia a 652.875.3* Este enorme aumento del comercio internacional se corresponde con un crecimiento
de las importaciones paralelas.

De acuerdo con de las Heras Lorenzo, las importaciones paralelas tienen efectos tanto en la competencia
inter-marcas como intra-marcas.

En lo que al efecto intra-marcas se refiere, las importaciones paralelas perjudican al titular y a su red
oficial ya que suponen la aparicién de una competencia directa de productos con la misma marca ponien-
do en peligro el control que el titular ejerce sobre su red de distribucién. Asi, perderan efectividad las
denominadas restricciones verticales impuestas por el titular de la marca para controlar a sus distribuido-
res no exclusivos como, por ejemplo, los pactos de compra exclusiva (ya que los distribuidores podran
abastecerse del importador paralelo). Desde ya que los distribuidores exclusivos se veran tanto o mas
perjudicados que el titular de la marca, porque dejaran de ser los tinicos que podran vender en un deter-
minado territorio.®

Respecto del efecto inter-marcas, puede ocurrir que en un determinado mercado exista una estructura
oligopélica; es decir, pocos competidores, lo cual facilita que se pongan de acuerdo sobre un determinado
precio ya sea explicitamente, o en forma implicita a través del mantenimiento de precios minimos y maxi-
mos. La irrupcién de un importador paralelo hace caer de hecho este tipo de acuerdos, ocasionando una baja
en los precios.®

1. Casos especiales de agotamiento en marcas

Cabe remarcar que no existe agotamiento del derecho de marca cuando un producto puesto en el comer-
cio en forma licita ha sido alterado. En este sentido, Aracama Zorraquin indica que el agotamiento no se
produce, atin cuando la puesta en el comercio haya sido licita, si la marca (i) ha sido puesta por el revendedor
(cuando originariamente no estaba presente en el producto), (ii) ha sido colocada nuevamente (en aquellos
casos en que se hubiere borrado del producto por desgaste natural), (iii) es mantenida sobre el producto

3 Ver en el mismo sentido Heath, Christopher; “Legal Concepts of Exhaustion and Parallel Imports’; ob. cit.; pag. 22.

3 Abbott, Frederick, M.; “First Report’; ob. cit.; pag. 621.

De Las Heras Lorenzo, Tomas “El agotamiento del derecho de marca”; Editorial Montecorvo, S.A.; Madrid, 1994; pags. 27-28.
% Id.; pags.29/31.

% Id.; pags.31/32.
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luego de que éste ha sido modificado, (iv) es vendida en relacién con productos defectuosos sin aclarar dicha
circunstancia, y (v) es suprimida por un intermediario en la cadena de comercializaciéon.?”

Una cuestion que muchas veces sirve para descartar el agotamiento internacional es la relativa a las
diferencias en los productos. Mas de una vez, los productos son modificados para adaptarse al gusto de los
mercados nacionales. Por ejemplo, en el caso Colgate, se discuti6 la calidad de dentifricos fabricados para el
Reino Unido (con contenido de fluoruro) y Brasil (con conservantes pero sin fluoruro). Colgate se opuso a la
importacion paralela del dentifrico desde Brasil, y el tribunal interviniente justificé la oposicién sobre la base
de la diferente calidad de los productos, la cual podia resultar en un engafio al ptiblico consumidor.®® En el
caso Castrol se discuti6 la importacién paralela de aceite para automotores al Reino Unido, el cual habia sido
originariamente fabricado para su venta en Canada. Se justificé la oposicién de Castrol a la venta del pro-
ducto en el Reino Unido ya que el aceite fabricado para ambos paises era distinto, a raiz de diferencias
climaticas.” Se sostiene que esta situacién puede remediarse indicando el primer lugar de comercializacién
del producto de forma tal que el ptblico pueda estar informado de las posibles diferencias.*’

Finalmente, se argumenta respecto de las marcas — aunque el razonamiento también puede ser aplicado
a las patentes y a los derechos de autor — que no queda agotado el derecho cuando un licenciatario produce
mas unidades del producto que las autorizadas por contrato. En ese caso, estamos ante productos falsifica-
dos o, mas precisamente, productos que en su origen fueron auténticos pero que ya no lo son mas por no
contar con autorizacion del titular.*!

2. Agotamiento en marcas: ¢Régimen amplio o restringido?

Un estudio realizado por la organizacién inglesa NERA (/Vational Economic Research Associates) y por
el estudio juridico SJ Berwin & Co., también de Inglaterra, ha examinado las ventajas y desventajas de adop-
tar un régimen de agotamiento amplio o restringido en el 4rea de marcas.*

Citando la opinién de quienes defienden una concepcion restringida del agotamiento, que en principio
estaria destinada a favorecer a los titulares de marcas, el estudio esgrime que — de consagrarse el agotamien-
to internacional — las empresas de la UE no podrian vender sus productos fuera del mercado comtin a pre-
cios mas bajos,” lo que traeria como consecuencia que el titular de la marca no venderia mds al mercado de
precio inferior, intentando de esta forma evitar la importacion paralela. Lo anterior resultaria en menores
ganancias para los titulares de marcas, ocasionando asi una menor inversién en el desarrollo de nuevos
productos y nuevas marcas, determinando una oferta menos variada para los consumidores. La situaciéon
planteada también perjudicaria a los consumidores de mercados fuera de la UE ya que las empresas estable-
cerian precios mas altos en dichos mercados para compensar las pérdidas que les ocasionarian las operacio-
nes de importacién paralela; ademads, eventualmente se retirarian de dichos mercados para evitar que desde
alli se efectiien operaciones de importacioén paralela hacia la UE. Incluso, segtin esta postura, si las empresas

¥ Aracama Zorraquin, Ernesto; “El Agotamiento de los Derechos de Marca y las Importaciones Paralelas”; Temas de Derecho Industrial
y de la Competencia; N° 3; “Derecho de Marcas”; Ed. Ciudad Argentina; Buenos Aires, 1999; pag. 15.

% Norman, Helen “ Parallel Imports from Non-EEA Member States: The Vision Remains Unclear”; European Intellectual Property Review,
2000; Issue 4; Sweet & Maxwell Limited; pag. 160.

¥ Id.; pag. 160.

4 Stamatoudi-Torremans; ob. cit; pag. 138. En 1999, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos adopto las reglas “Lever” (asi
llamadas porque surgieron a raiz del caso “ Lever Bros.”), que permiten bloquear las importaciones paralelas de productos protegidos
por marca cuando sean sustancialmente diferentes de aquellos productos que ostenten la misma marca en los Estados Unidos, a menos
que el importador coloque una clara notificacién (que debera permanecer sobre los productos hasta el primer punto de venta minorista
en los Estados Unidos) expresando “E/ presente producto no estd autorizado para su importacion por el titular de la marca en los
Eistados Unidos y es fisica y sustancialmente diferente del producto autorizado”. La etiqueta debe encontrarse proxima a la marca en la
parte mas visible sobre el producto, o sobre el envasado utilizado en la venta de aquél. Cumplidas las anteriores condiciones, dichos
productos pueden ser importados en forma paralela. Cit. en Abbott, Frederick M.; “Second Report”’; ob. cit; pag. 9.

1 Heath, Christopher; “ Legal Concepts of Exhaustion and Parallel Imports”; ob. cit.; pag. 18.

2 “The Economic Consequences of the Choice of Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks”; Executive Summary; Final Report for

DG XV of the European Commission,; Prepared by NERA, S] Berwin & Co. and IFF Research; 8 de febrero de 1999, Londres. El informe

fue encargado por la Comisién Europea para analizar los posibles efectos de adoptar el agotamiento internacional en la UE respecto de

productos protegidos por marca.

Ello se debe a que si hubiera agotamiento internacional en la UE y una firma de la mencionada region vendiera sus productos fuera del

espacio econdmico europeo a precios mas bajos, el producto en cuestion probablemente ingresaria en forma paralela a la UE sin que el

titular de la marca pudiera impedirlo ya que su derecho se habria agotado. La contracara de esta situacién es que las empresas provenien-
tes de fuera de la UE no podrian vender sus productos a un precio mas alto en el mercado comtn. Por ejemplo, si dichas empresas
desearan utilizar a licenciatarios de la UE verian que sus productos vendidos en mercados de precio inferior ingresarian al espacio

econdmico europeo sin que pudieran impedirlo (debido al agotamiento internacional). Ob. cit.; “7he Economic Consequences....”; pag. 6.
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se retirasen de mercados ubicados fuera de la UE los precios podrian aumentar dado que no seria posible
distribuir los costos fijos sobre un importante volumen de ventas.

Los argumentos antes expuestos intentan demostrar que es beneficioso ampliar el &mbito de derechos a
favor de los titulares de marcas para que éstos puedan ejercer discriminacién de precios en los distintos
mercados en los que operan ya que ello a la larga va a traer més ganancias y, por ende, mayores incentivos
para la inversiéon en materia de marcas.**

Otro argumento a favor de una concepcién restringida es que las importaciones paralelas pueden traer
como consecuencia que sea dificil hacer cumplir estdndares técnicos o de seguridad dentro de la UE ocasio-
nando asi un riesgo a los consumidores.*

Los defensores de una concepcion restringida sefialan ademds que las economias modernas dependen
en gran medida de la fabricacién de productos que conllevan un alto contenido de PI. Por lo tanto, cuanto
mayor es la protecciéon a los titulares de derechos — por ejemplo, a través del agotamiento nacional — mayor
es el progreso que las economias de la UE pueden alcanzar.*

Finalmente, la postura que comentamos considera que el no poner un freno a las importaciones paralelas
de productos protegidos con marca puede impedir la detecciéon y prevencion del comercio de mercancias
falsificadas, lo cual perjudica a los consumidores — ya que se les ofrecen productos de calidad inferior —y a
los titulares de derechos, porque la existencia de mercaderia falsificada hace que éstos pierdan ventas.”

En contraposicién con lo anterior, el informe de NERA también cita la postura de los defensores de una
concepcién amplia, quienes consideran que el agotamiento internacional traera aparejado menores precios.
Ello se debe a que el titular de un derecho de marca cuyas facultades se agotan con la primera venta autori-
zada no puede controlar la posterior cadena de comercializacién, por lo que los importadores paralelos se
ven alentados a ofrecer precios mas bajos que los de la red oficial a fin de poder insertarse en un determinado
mercado.

Los defensores del agotamiento internacional consideran que el agotamiento nacional permite que los
titulares de derechos efecttien discriminacién de precios ejerciendo facultades monopdlicas, las cuales no se
condicen con el derecho marcario, cuyo objeto es principalmente la proteccion de los consumidores y no la
concesion de facultades exorbitantes a los titulares. Por otro lado, los defensores de una concepcion amplia
argumentan que el agotamiento internacional se condice con las tendencias actuales de liberalizacion del
comercio y que, por ejemplo, en el &mbito de Internet, serd cada vez mas dificil evitar que existan importacio-
nes paralelas “personales” *

En relacién con el argumento de que el agotamiento internacional implicaria una desproteccién de los
consumidores, los defensores de esta postura consideran que los importadores paralelos van a tener los
mismos incentivos para ofrecer buenos productos a sus compradores que los componentes de las redes
oficiales de comercializacién, aunque mas no sea para proteger su reputacion frente a éstos. Al mismo tiem-
po, se argumenta a favor de una concepcién amplia que los consumidores pueden desear renunciar a ciertos
beneficios que les brinda la red oficial (como servicios post-venta) a cambio de menores precios, en vez de
verse obligados a comprar los productos a una determinada combinacién de precio y servicio. Asimismo, y
respecto del temor expresado por los defensores de una concepcién restringida en el sentido de que el ago-
tamiento internacional puede ocasionar la falta de observancia de estdndares técnicos y/o de seguridad
respecto de determinados productos, se argumenta que dichos estdndares van a operar en muchos casos
como barreras a la importacién paralela, en vez de ser protecciones que se pondran en riesgo por la existen-
cia de un agotamiento internacional .*’

Segtn el informe, a los fines de identificar los efectos del régimen de agotamiento deben distinguirse dos
casos: (i) adopcién unilateral del régimen de agotamiento y (ii) adopcién bilateral.

En el caso (i), se supone que la UE adoptaria un régimen de agotamiento internacional sin importar el
régimen adoptado por otros paises. El informe concluye que en este escenario aumentarian las importacio-
nes paralelas pero no se veria afectado el volumen de exportaciones paralelas. El caso (ii) supone que se
agotarian los derechos sélo respecto de productos importados de Japén y los Estados Unidos, lo cual iria
unido a acuerdos bilaterales cuyo propésito seria incrementar las exportaciones paralelas a dichos paises.

“1Id.; pag. 6.
®Id.; pag.7.
% 1d.; pag.7.
¥ 1d.; pag.7.

Id.; pags. 7/8. Seria el caso de un consumidor individual que advierta por Internet que en el extranjero un determinado producto es
mds barato que en su pais de origen y, por lo tanto, efectué la correspondiente importacion al margen de la red oficial.
¥ 1Id.; pag. 8.
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Se supone que, en el caso (i) (agotamiento internacional) los productos importados en forma paralela
provendrian en su mayoria de paises del sudeste asidtico y de los Estados Unidos. La posibilidad de expor-
taciones paralelas hacia dichos paises se veria reducida dado que alli los precios son mas bajos.

En el caso (ii), (agotamiento internacional restringido), las importaciones paralelas vendrian principal-
mente de los Estados Unidos. Por otro lado, y considerando que las exportaciones paralelas no tenderian en
general a representar volimenes importantes, el informe concluye que un supuesto de agotamiento interna-
cional en forma multilateral probablemente tendria efectos similares a los del caso (i) (es decir, mas importa-
ciones paralelas que exportaciones paralelas).”

Abbott ha criticado el informe de NERA expresando que si bien resulta de interés el intento de cuantificar
las importaciones paralelas en el &mbito de la UE, la metodologia del informe plantea significativos
interrogantes a la hora de analizar su utilidad como instrumento de politica ptblica. Ello se debe a que gran
parte del andlisis econémico incluido en el informe estd solamente basado en resultados de encuestas lleva-
das a cabo entre diversos grupos de interés. Entre los que respondieron, se reconoce que la informacién
econémica suministrada es en gran parte estimativa. Por otra parte, los datos sobre precios fueron tomados
de fuentes secundarias que son muy generales como para suministrar una base concreta para el analisis y se
llega a las conclusiones sobre el impacto de las importaciones paralelas sobre la base de las respuestas brin-
dadas a las encuestas. Abbott considera particularmente preocupante que el informe de NERA sugiera la
posibilidad de efectos adversos para los consumidores, aunque sin suministrar datos empiricos para apoyar
dicha conclusién.®

B) El agotamiento del derecho de patente

Segun Heath, es diferente el fundamento para el agotamiento del derecho en marcas que en patentes.
Mientras que en el caso de las marcas la clave esta en que se cumpla con la funcién de indicacién de origen
— para lo cual es necesario contar con el consentimiento del titular de la marca dado que de otra forma los
productos no podrian ser atribuidos a él sino a otra fuente — la clave del agotamiento en patentes tiene que
ver con la posibilidad de que el titular del derecho obtenga una recompensa por la primera comercializaciéon
de productos en condiciones monopélicas. Cuando, por ejemplo, se ponen en el comercio productos en un
mercado donde la proteccién por patentes no ha sido obtenida, dichas condiciones no se encuentran presen-
tes.”?

Abbott sefiala que los especialistas de derecho de la competencia han aceptado que puede ser positivo
dividir geogréaficamente los mercados de ventas en el drea de patentes alentando de esta forma la transferen-
cia de tecnologia, innovacién en inversiones y en produccién y distribucién de productos y prestacion de
servicios relacionados con éstos. A su vez, ello puede traer aparejado un fortalecimiento de la competencia
inter-empresaria al igual que beneficios al consumidor. Sin embargo, en mercados como la UE o los Estados
Unidos dichas restricciones al comercio se ven mitigadas por la doctrina de la primera venta.”

Lilley efecttia un interesante anélisis de las importaciones paralelas a la luz de las diferentes teorias
utilizadas para justificar el sistema de patentes: >

Labor Theory (o teoria del trabajo o esfuerzo). Segtin esta teoria, el que se ha esforzado en crear una
invencién patentable deberia ser su titular. En virtud de esta teoria, las importaciones paralelas estarian
prohibidas ya que quienes se han esforzado en desarrollar una invencién dentro de un determinado territo-
rio no deberian ver disminuida su oportunidad de comercializarla.

Property Theory (o teoria de la propiedad). Esta teoria se funda en el derecho de excluir a otros de la
posesion y el uso de la patente, lo que significa que el titular conserva el derecho de obtener una ganancia a
partir del principio técnico contenido en aquélla. Por ende, estaria justificado impedirle al importador que
opere en el &mbito comprendido por la patente.

% Id.; pag. 25. Cabe tener en cuenta que este informe fue elaborado antes de la ampliacién de la UE. Por lo tanto, es valido preguntarnos
si hoy en dia, considerando que en muchos de los “nuevos” paises miembros de la UE los precios son en promedio bastante mas bajos
que en los “viejos” paises, las exportaciones paralelas igualmente serian bajas como concluye el informe.

5 Abbott, Frederick M.; “Second Report”; ob. cit.; pag. 10.

% Heath, Christopher; “ Parallel Imports and International Trade”; 1IC; vol. 28; N° 5; 1997; pag. 627.

% Eninglés “first sale”, que seria el equivalente estadounidense del agotamiento. V. Abbott, Frederick M.; “ First Report”; ob. cit.; vol. 1,
N° 4; December 1998; pag. 614.

5 Lilley, Richard H., Jr.; “ Parallel Imports: Are Remedies under Patent Law Appropriate?’; AIPPI Journal (AIPPI - JAPAN); vol. 23; N° 4;
1998; pags. 132/134.
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Investment Incentive Theory (o teoria del incentivo a la inversion). Para esta teoria, la concesién de una
patente constituye un incentivo para invertir recursos en innovaciones tecnolégicas, a raiz de la minimizacién
— sino la eliminacién — de la competencia de terceros. Conforme a esta teoria, las importaciones paralelas
disminuirian el estimulo para invertir.

Reward Theory (o teoria de la recompensa). Esta teoria ve la concesién de la patente como una facultad
de excluir a terceros a titulo de recompensa por la innovacién tecnolégica. Al igual que los defensores de la
teoria del incentivo a la inversién, quienes sostienen esta postura consideran que las importaciones paralelas
— al posibilitar que existan competidores — disminuyen la posibilidad de recompensa.

The Social Welfare Theory (o teoria del bienestar social). De acuerdo con esta teoria, las patentes se
conceden a fin de promover — a través de la proteccion de las innovaciones tecnolégicas — una mayor canti-
dad de empleos, mejores condiciones de vida y una mayor oferta de bienes. Desde esta 6ptica, las importa-
ciones paralelas deberian ser admitidas dado que permiten una mayor oferta y diferenciacién de productos.

The Monopoly Theory (o teoria del monopolio). Esta teoria explica que las patentes son monopolios
legales. Si se acepta esta premisa, la disponibilidad de productos importados en forma paralela actuaria para
frenar dicho monopolio. En otras palabras, si el titular de la patente — en ejercicio de su monopolio — cobra
precios desmedidos, las importaciones paralelas podrian paliar la situacion.

Rent Seeking Theory (o teoria de la procuracion de rentas). Conforme a esta teoria, el sistema de patentes
procura rentas, que son alcanzadas cuando los ingresos exceden el costo de la inversién realizada para
obtener y utilizar la patente. Dicho de otro modo, el sistema provee un incentivo para maximizar renta. Al
permitir una mayor oferta de productos, las importaciones paralelas harian disminuir las posibles rentas.
Desde esta 6ptica, las importaciones paralelas serian positivas ya que minimizarian la tendencia de los
titulares de patentes de intentar obtener excesivas rentas.

Rent Dissipation (incorrecta asignacion de rentas). Esta teoria explica que los beneficios que la sociedad
puede obtener de la innovacién tecnolégica pueden ser incorrectamente asignados cuando existen activida-
des de investigacién superpuestas, por lo que los recursos pueden ser mejor aprovechados cuando se asig-
nan a diversas actividades de investigacion. Si bien los productos introducidos a través de importaciones
paralelas no estan directamente relacionados con los recursos destinados a la investigacion, se argumenta
que una politica que permitiese las importaciones paralelas daria a entender a quienes deseen invertir en
innovacioén tecnolégica que podrian verse reducidas las posibles rentas resultantes de nuevas actividades de
investigacion. Ello llevaria a que se invierta en campos tecnolégicos ya existentes, lo cual a su vez ocasiona-
ria que los recursos se asignen de manera incorrecta, es decir, en actividades de investigaciéon y desarrollo
redundantes. Segtin esta teoria, las importaciones paralelas funcionarian como una sefial negativa para los
potenciales inversores, quienes elegirian no incursionar en nuevos campos de la tecnologia por temor a no
obtener rentas suficientes.

1. El agotamiento del derecho de patente y los productos farmacéuticos

El tema de este apartado podria sin duda ocupar cientos de paginas.

Por un lado, las empresas farmacéuticas arguyen que de permitirse las importaciones paralelas — lo cual
implica no poder cobrar precios altos en paises desarrollados y bajos en paises en vias de desarrollo — no
podrian recuperar las enormes sumas invertidas en investigaciéon y desarrollo.

Por otra parte, los defensores de las importaciones paralelas sostienen que la competencia que el comer-
cio paralelo implica ocasionaria una baja en los precios de los medicamentos, lo cual es esencial para los
paises en vias de desarrollo. Esta posicion sostiene que — en ausencia de importaciones paralelas —las empre-
sas farmacéuticas cobraran precios desmedidos.

Respecto del temor apuntado, Bale expresa que existe una fuerte disciplina de mercado para los nuevos
productos farmacéuticos. El autor citado sefiala que existe competencia entre productos farmacéuticos
patentados ya que pocos productos son tinicos en una determinada categoria terapéutica (como, por ejem-
plo, los antidepresivos o los productos contra la tilcera). Por ende, los precios fijados por las empresas deben
tener en cuenta a los demas competidores con productos similares, aunque no idénticos, destinados a tratar
las mismas afecciones. Lo anterior implica que existe una disciplina de mercado, en vez de un absoluto
poder monopdlico, que influye las acciones de los titulares de patentes.”

% Bale, Harvey E, Jr.; “ The Conflicts between Parallel Trade and Product Access and Innovation: The Case of Pharmaceuticals’; Journal of
International Economic Law; vol. 1, N° 4; diciembre de 1998; pag. 642.
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Se argumenta que los titulares de patentes sobre productos farmacéuticos pueden contribuir al bienestar
de un pais en vias de desarrollo en un escenario en el que se prohiban las importaciones paralelas ya que, al
no existir el temor de reexportacién de productos farmacéuticos de bajo precio a mercados de alto precio, los
productores no dejarfan de suministrar productos farmacéuticos a los paises en vias de desarrollo.

La critica de Abbott es que esta visién no considera los efectos de un sistema de discriminacién de precios
en la asignacién internacional de recursos, ya que si los productores de los paises desarrollados no se ven
presionados a ser mas eficientes como resultado de la competencia en los precios, ello ocasionaria una distor-
sion en la eficiente asignacién de recursos en dichos paises. Por otro lado, si los productores o licenciatarios
de los paises en vias de desarrollo se ven limitados en sus ganancias, ello limitaria futuras inversiones.
Ademas, si los resultados esperados de las inversiones en paises en vias de desarrollo son escasos, ello
ocasionard que estos paises contintien dependiendo de importaciones de productos de alto valor agregado
provenientes de paises industrializados.®

Segtn Abbott, si una empresa farmacéutica de un pais desarrollado no provee un importante producto
farmacéutico a un pais en vias de desarrollo — independientemente de si el producto esté o no alli patentado
— puede estar justificado que el gobierno del pais en vias de desarrollo otorgue una licencia obligatoria a un
productor local a fin de satisfacer la demanda del mercado correspondiente.”” Abbott expresa ademads que
las empresas farmacéuticas que donen o suministren medicamentos a bajo precio a paises en vias de desarro-
llo podrian celebrar acuerdos con los gobiernos de dichos paises que prevean que los productos obtenidos
por dichos canales no pueden ser exportados por razones de salud ptblica. Las mencionadas restricciones
podrian basarse en el principio de proteccién de la salud ptblica recogido en el art. 8.1 del Acuerdo ADPIC
y en el articulo XX(d) del GATT, que permite restricciones a las exportaciones. Dicho de otro modo, Abbott
sostiene que el caso de los productos farmacéuticos no justifica por si solo la adopcién de restricciones a las
importaciones paralelas.>®

Bale sefiala un problema referido al plazo de duracién de las patentes farmacéuticas. Como se sabe, el
plazo de duracién de las patentes conforme al Acuerdo ADPIC es de 20 afios desde la presentacion de la
solicitud. Sin embargo, actualmente existe una tendencia a extender el plazo de duracién de las patentes
farmacéuticas a fin de compensar a los titulares por el tiempo “perdido” por el desarrollo de la droga (ya que
muchas veces se patenta antes de conocer las posibilidades reales de la droga) y por los plazos correspon-
dientes a la aprobacion gubernamental. Lo anterior trae como resultado que el término efectivo de protec-
cién de la patente sea mucho menor a los 20 afios nominalmente establecidos en el Acuerdo ADPIC y en
muchas leyes nacionales. Para paliar el acortamiento del plazo, se pretende extender el plazo de las patentes
farmacéuticas.”

Segtn Bale, el propdsito de reconocer un mayor plazo de proteccién a los titulares de patentes farmacéu-
ticas se veria frustrado si se permitiesen las importaciones paralelas, ya que se importarian productos no
protegidos (genéricos) desde paises donde la proteccion ya expird (porque el plazo de proteccién es mas
corto) hacia paises donde el plazo de protecciéon atin esta vigente de forma tal que dichos productos genéri-
cos competirian con los productos del propio titular de la patente en un pais donde la proteccién atin no ha
expirado.®® En nuestra opinién, este problema podria solucionarse con el principio de la puesta monopélica
en el comercio.

Este principio, conforme lo expuesto mas arriba, dice que el criterio para determinar si debe desencade-
narse el agotamiento en patentes es que el titular del derecho haya podido obtener una primera recompensa
por su derecho en condiciones monopélicas. En otras palabras, no se produciria el agotamiento si el produc-
to fue puesto en mercados no libres (por ejemplo, debido a la existencia de precios controlados) o en aquellos
casos en que el titular del derecho no posea proteccién para su derecho. El supuesto analizado también
abarcaria a los licenciatarios; es decir: como se supone que los beneficios obtenidos por el licenciatario tam-
bién irdn a parar al titular, al menos en parte, y teniendo en cuenta ademas que otorgar una licencia es otra
faceta del ejercicio del derecho monopélico, la comercializacion efectuada por el licenciatario también agota-
ria el derecho.®!

% Abbott, Frederick M.; “First Report”; ob. cit.; pags. 620/1.

7 1Id.; pag. 621.

% Id.; pag. 621.

De hecho, ya existe un reglamento de la UE en tal sentido. Ademas, Estados Unidos también ha adoptado legislacién que extiende el
plazo de las patentes farmacéuticas e impone dicha regla en los acuerdos de libre comercio bilaterales que recientemente ha celebrado.
Por otro lado, la cuestion también se debate en el marco del ALCA.

Bale, Harvey E, Jr.; ob. cit.; pag. 643.

Heath, Christopher; “Legal Concepts of Exhaustion and Parallel Imports’; ob. cit.; pag. 17. Si bien Heath se refiere en su trabajo a
patentes, consideramos que el principio es también aplicable a las marcas y a los derechos de autor.
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Debemos analizar qué ocurriria si no hay protecciéon para el derecho por causa del titular o los casos en
que ello se debe a una imposibilidad de obtener proteccién en el pais desde donde proviene la importacién
paralela. Considero que es importante distinguir ambos supuestos, ya que si el titular no posee protecciéon
para su derecho de patente debido a que él decidié no protegerlo o registrarlo en un determinado pais, debe
cargar con las consecuencias de su decision.®> Respecto de las patentes, se argumenta que esta solucién
podria ser injusta dado que el plazo de prioridad muchas veces es demasiado corto como para determinar
el potencial de una invencién.®® No estoy de acuerdo con esta postura. En primer lugar, atin en el hipotético
caso de que el plazo de prioridad de un afio previsto por el Convenio de Paris para las patentes fuera
considerado corto,* actualmente gran parte de los paises del mundo han ratificado el denominado Tratado
de Cooperacién en Materia de Patentes o PCT (por sus siglas en inglés, Patent Cooperation Treaty) que prevé
plazos de prioridad que alcanzan hasta los 30 meses.®® Més alld de que sea o no cierto que a los titulares de
derechos les resulte dificil determinar el potencial de una invencién, lo cierto es que las reglas de juego del
sistema imponen aceptar las consecuencias de acogerse al periodo de prioridad o no hacerlo. Si el titular de
una patente decidié no proteger su derecho dentro del periodo de prioridad, debe cargar con las consecuen-
cias de su accién y, si la pérdida del derecho de prioridad implica la pérdida del derecho a patentar, ello no
es mas que una consecuencia del funcionamiento del sistema. Lo contrario importaria vulnerar las reglas de
juego que el titular del derecho conocia al momento de solicitar proteccién.®

C) El agotamiento del derecho de autor

El analisis del agotamiento del derecho de autor difiere del realizado respecto de los derechos de propie-
dad industrial dado que aquél — al menos en la tradicién juridica continental europea — estd compuesto de
una serie de facultades morales y patrimoniales.®”

Desde el punto de vista econémico, es necesario tener en cuenta que el costo de producir obras protegi-
das por el derecho de autor no guarda relacién con la cantidad de personas que las veran o usaran (piénsese,
por ejemplo, en un programa de television: el costo de produccién es el mismo sin importar la cantidad de
espectadores).® Por lo tanto, se argumenta que si bien el costo de creacién de un film, un fonograma o
programa de computaciéon puede ser muy elevado (el costo de expresion), el costo de reproduccion de la
obra es por lo general bastante reducido.® Por consiguiente, se sostiene que de permitirse el free riding, el
costo de la obra para quien la copia estara representado solamente por el costo marginal del ejemplar, el cual
es obviamente mucho menor que el llamado “costo de expresiéon”.”® Lo anterior es cierto: desde ya que es
injusto permitir que alguien se aproveche de los esfuerzos del titular de un derecho de autor. No hay duda
de que no se debe permitir que un tercero reproduzca una obra sin haber abonado la compensacién corres-
pondiente. Sin embargo, no hay que olvidar que cuando se hace referencia al agotamiento se supone que el
titular ya obtuvo una compensacién por su derecho. Por lo tanto, consideramos que en este supuesto no
corresponde hablar de “ free riding” dado que el titular del derecho ya obtuvo la compensacién que el orde-
namiento juridico le reconoce.

Este principio podria no ser aplicable a los derechos de autor, en cuyo caso el registro tiene un valor secundario.

Heath, Christopher; “ Legal Concepts of Exhaustion and Parallel Imports”; ob. cit.; pag. 17.

®  En este sentido el documento de la OMPI “El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial” (Doc. ISIP/96/10);
agosto de 1996; pag. 9, expresa que el plazo de prioridad intenta conciliar el interés de los titulares de los derechos — al reconocerles un
plazo de gracia para que decidan en qué paises desean solicitar proteccién — con los intereses de los terceros, no extendiendo los plazos
por periodos demasiado largos.

% Conforme a sus articulos 8 y 22.

Este razonamiento también seria aplicable a las marcas, aunque en este caso la pérdida de prioridad no implica la pérdida del derecho

a obtener el registro, es decir, el registro se podria obtener de todas formas (si no hay impedimentos registrales) aunque sin invocar

prioridad.

En el &mbito de las patentes, la pérdida del derecho de prioridad implicard en la mayoria de los casos la pérdida de la novedad y por lo

tanto del derecho a patentar. Podria haber casos, sin embargo, donde la pérdida de la prioridad no implique la pérdida de novedad (por

ejemplo, porque la patente no fue atin publicada o comercializada). En ese caso, el titular de la patente podria patentar pasado el plazo

de prioridad y por lo tanto invocar su derecho para obstaculizar la comercializaciéon de un producto puesto en un mercado de forma tal

que no se le asegurd su recompensa monopodlica.

Dado que la discusion sobre el agotamiento gira principalmente en torno a la distribucién de las obras protegidas — es decir, atafie a un

aspecto comercial del derecho — no corresponde hablar de agotamiento de los derechos morales, ya que éstos — si bien pueden tener

consecuencias patrimoniales — no entran en el comercio.

Los derechos morales reconocidos son los de paternidad, integridad, divulgacion, retracto (tal vez el més controvertido) y el derecho al

respeto del honor y la reputacion. V. Lipszyc, Delia; ob. cit.; pdg. 154 y ss.

% Barfield, Claude E. - Groombridge, Mark A.; ob. cit.; pag. 914.

®“ Id.; pag. 914.

7 1d.; pag. 914.
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El derecho de reproduccién no se agota nunca dado que, de otro modo, el derecho de autor quedaria
vaciado de contenido. Para poner un ejemplo: un autor, en ejercicio de su derecho de reproduccién, edita
10.000 ejemplares de un libro de su autoria, que son posteriormente puestos en el comercio con su consenti-
miento. Si considerdsemos que el derecho se agota, entonces el autor no podria decidir si edita o no nuevos
ejemplares. Es en funcién de esta caracteristica especial del derecho de reproduccién, que se considera que
éste no se agota.”

Tampoco considero que se agote el derecho de comunicacién al ptiblico. Por ejemplo, si un autor comu-
nica al ptblico su obra a través de la television, conserva el derecho de comunicarla asimismo a través de
Internet, ya que de otra forma se podria utilizar la obra sin abonar por los nuevos usos. En definitiva — al
igual que ocurre con las marcas y las patentes — el agotamiento del derecho de autor tiene que ver basicamen-
te con la comercializacién de ejemplares tangibles.

Otro problema particular del derecho de autor son las obras de ejemplar tinico (por ejemplo, un cuadro).
Considero que la comercializacién en este supuesto no plantea mayores problemas (ya que dificilmente
podemos imaginar la compartimentaciéon de un mercado por la comercializacién de una sola obra). El incon-
veniente puede surgir si una obra de ejemplar tinico es reproducida a escala industrial (por ejemplo, se edita
un calendario que incorpora cuadros de un autor famoso). En este caso, al haber ejemplares tangibles, po-
drian tener lugar importaciones paralelas si en un mercado el mismo calendario es vendido mucho méds caro
que en otro.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante tener en cuenta que la discusién sobre el agotamiento del
derecho de autor gira (o deberia girar, a riesgo de limitar seriamente el alcance del derecho) en torno a la
forma en que se comercializa la obra, es decir, en lo concerniente al derecho de distribucion, que tiene como
objetivo complementar los demds derechos exclusivos de que goza el autor al permitirle controlar la explo-
taciéon comercial de la obra sobre un territorio determinado.”

Los Estados que han reconocido en forma expresa el derecho de distribucién en sus legislaciones han
debido asimismo disefiar sus limites, dado que pareceria excesivo reconocer una facultad que permita a su
titular controlar la comercializacién de la obra en todos sus estadios. Se ha elegido en general como limite la
primera puesta licita en el comercio de un original o de una reproduccién de la obra.”

En contraposicién con lo anterior, Barfield-Groombridge argumentan que deben restringirse las impor-
taciones paralelas para permitir a los titulares de derechos de autor establecer diferentes estrategias de pre-
cios y comercializacién. Por ejemplo, en la industria cinematogréfica existe una practica conocida como
“windowing”” que implica distribuir obras protegidas en forma no simultanea, en diferentes mercados y a
través de diversos medios de difusién. Asimismo, una empresa editorial puede decidir introducir un libro
en el mercado en forma gradual a fin de aprovechar un tour promocional de un autor. Los autores citados
argumentan que el estreno escalonado de los films permite que cada participante de la industria cinemato-
gréfica cuente con un periodo exclusivo durante el cual pueda maximizar sus ganancias y que ello es parti-
cularmente importante para empresas cinematograficas nuevas o de menor envergadura que necesitan re-
caudar capital con fines de produccién, propésito que logran cediendo total o parcialmente los derechos
sobre el film incluso antes de que sea estrenado. Barfield-Groombridge argumentan que la existencia de
importaciones paralelas impediria que se lleven a cabo estas practicas, perjudicando a la larga a las indus-
trias cuyas obras son protegidas por el derecho de autor.”

Otro argumento de Barfield-Groombridge a favor de restringir las importaciones paralelas es que de esta
forma los titulares de derechos de autor pueden fijar precios diferenciados de acuerdo con los diferentes
mercados o de acuerdo con diferentes grupos dentro de un mismo mercado, lo cual es considerado necesario
para lograr una comercializacién rentable y eficaz de las obras protegidas. En este sentido, expresan que
para las industrias relacionadas con el derecho de autor, los factores demogréficos, sociales y econémicos
juegan un rol preponderante en la fijacion de los precios; por ejemplo, el poder de compra de los jévenes y el
porcentaje de penetracién en el hogar de ordenadores, televisiéon y compact discs (es decir, el tamafio de
estos sectores del mercado) juegan un rol decisivo en los precios fijados a nivel nacional para las diversas
obras protegidas. Se supone que el permitir esta mas eficiente compartimentacién de mercados traera como
resultado que los titulares de derechos de autor distribuyan mds ampliamente sus productos.”

Rottinger, Moritz; “ L ‘épuisement du droit d’auteur”; Revue International du Droit d’Auteur; N° 157; julio de 1993; pag. 75.
7 Id.; pag. 59.

7 Id.; pag. 59.

7 Podriamos traducir la expresion como “establecimiento de ventanas de distribucién”.

7 Barfield, Claude E. - Groombridge, Mark A.; ob. cit.; pags. 929-30.

7 Id.; pags. 931/32.
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Se argumenta que determinados mercados nacionales de pequefia envergadura no generan suficientes
ingresos como para justificar la produccién local de obras protegidas por el derecho de autor y que si a las
multinacionales se les niega el derecho de proteger sus derechos de propiedad intelectual, incluyendo la facul-
tad de mantener canales de distribucién a través del control de las importaciones paralelas, es posible que
dejen de llevar a cabo actividades creativas en dichos mercados. Por otro lado, también podria ocurrir que —de
permitirse las importaciones paralelas — a las compafiias pequefias les sea dificil competir, con sus limitados
recursos, con el producto vendido internacionalmente mas barato debido a las importaciones paralelas.”

Cabe remarcar que el argumento anterior es s6lo parcialmente cierto, dado que si bien es real que hay
determinados mercados cuya envergadura es muy limitada como para justificar la produccién local, tampo-
co podemos ignorar que dichos mercados no son los que verdaderamente importan a las multinacionales;
los mercados relevantes son los de los paises industrializados: es de esos mercados de quien las multinacio-
nales quieren protegerse de las operaciones de importaciéon paralela. Los mercados pequefios no deberian
ser tomados en cuenta en el anélisis porque no son los que verdaderamente importan en el mercado inter-
nacional. Es por ello que el argumento resefiado es principalmente falaz, dado que no reconoce que la impor-
tacién paralela, por lo general, va a tener como destino el gran mercado de un pais industrializado.

III. REGIMENES LEGISLATIVOS

A) El agotamiento en la UE"

Como dijimos mas arriba, el TJCE ha dictado numerosos fallos sobre la cuestién, tanto en el &mbito de las
marcas, las patentes y el derecho de autor.

En este punto entran en conflicto el principio de libre circulacién de mercancias — pilar de todo mercado
comun -y la excepcion a tal principio que dispone el Tratado de Roma”™ a favor de la propiedad industrial.

Enla UE, la cuestion del agotamiento es crucial ya que los derechos de PI pueden presentar una amenaza
ala plena integracién del mercado comtn. Ello es asi, ya que debido a que estos derechos son esencialmente
territoriales el reconocimiento de facultades exorbitantes a favor de los titulares puede conducir a una divi-
sion artificial del mercado comtn. En tal sentido, se sostiene que “e/ agotamiento de derechos puede ser
visto esencialmente como un mecanismo para conciliar el concepto de un tinico mercado de bienes, procla-
mado por el Articulo 28 (antes Art. 30), con el efecto territorial de los derechos nacionales de propiedad
intelectual, protegidos en virtud de la derogacion que se encuentra en el Articulo 30 del Tratado de Roma
(antes Art. 36) y la preservacion de normas nacionales relativas al derecho de propiedad establecidas en el
Articulo 295 del Tratado de Roma (antes Art. 222)."%

La clave del tema que nos ocupa en la UE es el articulo 30 del Tratado de Roma, que autoriza restricciones
al comercio entre los Estados miembros de la UE en aras de la proteccién de los derechos de propiedad
industrial. Ahora bien, a los fines de determinar si un determinado derecho puede tener cabida dentro de las
excepciones del articulo 30, es necesario determinar si califica como “propiedad industrial y comercial”,
siguiendo la terminologia del Tratado de Roma.® Segtin Bercovitz, dentro del concepto citado “hay que

7 1d; pag. 921.

Hoypen dia, antes que de agotamiento en la UE, corresponde hablar de agotamiento en el AEA. El Tratado de constitucion del AEA
(suscripto en 1992 y que entrd en vigor en 1994) fue celebrado entre la UE e Islandia, Liechtenstein y Noruega, miembros éstos tltimos
de la Asociacién de Libre Comercio conocida como EFTA (European Free Trade Association). E1 AEA fue creado debido al deseo de
Islandia, Liechtenstein y Noruega de participar en el Mercado Comtin, aunque sin asumir todas las obligaciones que implica ser
miembro de la UE.

El propésito de la EFTA (constituida en 1960 por el Convenio de Estocolmo) es proveer un marco legal para la liberalizacién del
comercio entre sus Estados Parte. Inicialmente, fueron parte de la EFTA los siguientes siete paises: Austria, Dinamarca, Noruega,
Portugal, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Finlandia se uni6 en 1961 haciendo lo propio Islandia en 1970, y Liechtenstein en 1991. En
1973, el Reino Unido y Dinamarca abandonaron la EFTA para unirse a la UE. Fueron luego seguidos por Portugal en 1986, y por
Austria, Finlandia y Suecia en 1995. Actualmente, son miembros de la EFTA Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Para mayor
informacion sobre la EFTA, dirigirse a http://www.efta.int.

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Roma en 1957.

Norman, Helen; ob. cit.; pag. 159.

El mencionado articulo 30 establece que “Las disposiciones de los articulos 28 y 29 no serdn obstaculo para las prohibiciones o res-
tricciones a la importacion, exportacion o trdnsito justificadas por razones de orden puiblico, moralidad y seguridad publicas, protec-
cion de la salud y vida de las personas y animales, preservacion de los vegetales, proteccion del patrimonio artistico, historico o
arqueoldgico nacional o proteccion de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberan
constituir un medio de discriminacion arbitraria ni una restriccion encubierta del comercio entre los Estados miembros.” (El subrayado
me pertenece). Los articulos 28 y 29 se refieren a las restricciones cuantitativas a la importacién y exportacién, respectivamente.
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incluir todos aquellos derechos atribuidos por las legislaciones nacionales de los Estados miembros a los
particulares, que les facultan para impedir o limitar la comercializacion de determinados productos dentro
del territorio nacional respectivo, facultades ésas que les permiten, por tanto, impedir o restringir la circula-
cion de esos productos entre los Estados miembros de la CEE."®

En otras palabras, el criterio definitorio — dentro de la nocién de propiedad industrial — parece estar dado
por el derecho exclusivo de comercializacion, el cual esta presente en las marcas, las patentes, los modelos de
utilidad, los modelos y disefios industriales, las denominaciones de origen y las obtenciones vegetales.®
También, dado que conllevan un derecho exclusivo de comercializacién, caben dentro del concepto mencio-
nado los derechos de autor, aunque no puedan calificarse como propiedad industrial.

El conflicto entre la libre circulacién de mercancias y la propiedad industrial ha sido resuelto por el TJCE
privilegiando la primera (admitiendo el agotamiento regional aunque no el internacional) en torno a tres
conceptos: la diferencia entre existencia y ejercicio de los derechos, la nocién de objeto especifico del derecho
y el consentimiento que debe ser necesario para que el derecho se agote.

Respecto de la diferencia entre existencia y ejercicio, el TJCE ha sostenido que el Tratado de Roma no
afecta la existencia de los derechos de propiedad industrial concedidos con arreglo a las legislaciones nacio-
nales, pero si puede afectar el gjercicio de aquéllos cuando son utilizados para frenar la libre circulacién de
mercancias y compartimentar el mercado comiin.* Cabe aclarar que el TJCE debi6 recurrir a la distinciéon
apuntada ya que el articulo 295 del Tratado de Roma estipula que el Tratado no prejuzga sobre el régimen de
propiedad en los Estados miembros. Por lo tanto, el TJCE no hubiera podido entender en los temas relativos
a derechos de propiedad industrial de no haber hecho la mencionada distincién.

Otro de los conceptos fundamentales creados por el TJCE es el de “objeto especifico”. Segtin esta doctrina
“la proteccion de la propiedad industrial y comercial permite prohibir o restringir la Iibre circulacion de
mercancias, pero solamente en la medida en que tales prohibiciones o restricciones estén justificadas por la
salvaguardia de los derechos que constituyen el objeto especifico de esa propiedad.”® En el caso de los
derechos de propiedad industrial, se entiende que el “objeto especifico” es la recompensa que el ordena-
miento juridico prevé para el titular del derecho. Por lo tanto, si la comercializacién de un producto protegi-
do se ha llevado a cabo de tal forma que el titular no obtiene la recompensa prevista por el ordenamiento
juridico (por ejemplo, porque la comercializacion ha tenido lugar en un pais donde el derecho no esta prote-
gido) puede interpretarse que el agotamiento no ha tenido lugar.

Respecto del consentimiento se expresa que “cuando la persona que introdujo el producto en el mercado
comunitario actuo con el consentimiento del titular del derecho que se pretende ejercitar, también se produce
el agotamiento del derecho. El supuesto mds importante de ese consentimiento consiste en la concesion de
licencias, concesion que puede instrumentarse a través de negocios juridicos de diversa naturaleza (por
ejemplo, contrato de licencia, aportacion a una sociedad, prestacion social accesoria, efc.).”* En el marco de
la UE, el TJCE entiende que el consentimiento debe ser expreso, lo que excluye el agotamiento cuando la
comercializacién se ha producido al amparo de una licencia obligatoria.

Un tema que suscita grandes debates en el marco de la UE tiene que ver con aquellos casos en que la
puesta en el comercio ha tenido lugar, no por el propio titular del derecho, pero por una empresa pertene-
ciente a su grupo econémico. En este sentido, se advierte claramente que si se interpretase que el agotamien-
to s6lo se produce cuando la puesta en el comercio ha tenido lugar por el titular, entonces seria muy simple
vender productos protegidos a través de diversas empresas de un determinado grupo econémico a fin de
lograr que se considere que el derecho no ha quedado nunca agotado. Esta potencial amenaza para la libre
circulacién de mercancias fue advertida por el TJCE, el cual adopt6 en este punto una concepcién amplia del
agotamiento, interpretando que éste también se produce cuando la puesta en el comercio ha tenido lugar por
una empresa relacionada con el titular del derecho.®”

8 Bercovitz, Alberto en “Tratado de Derecho Comunitario Europeo — Estudio Sistematico desde el Derecho Espaiol”; dirigido por Eduar-
do Garcia de Enterria, Julio D. Gonzélez Campos y Santiago Mufoz Machado; Civitas, Madrid, 1986; pags. 524/5. “CEE” significa
“Comunidad Econémica Europea”, antigua denominacién de la UE.

% Aunque no en los nombres de dominio, segtin la opinion que ya expresé en la nota al pie N° 2.

8 Bercovitz, Alberto; ob. cit.; pag. 534.

% Id.; pag. 535.

% Id.; pag. 549.

% Bercovitz; Alberto; ob. cit.; pag. 539.
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1. La UE y el agotamiento del derecho de marca

El articulo 7.1 de la DM dispone:

1. El derecho conferido por la marca no permitird a su titular prohibir el uso de la misma para productos
comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicara cuando existan motivos legitimos que justifiquen que el titular se oponga
a la comercializacion ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modi-
ficado o alterado tras su comercializacion.” *

Pareceria que la frase “en la Comunidad” no deja dudas respecto de que la UE ha adoptado el agota-
miento comunitario de marca. Varios autores han sefialado que, en el &mbito de la UE, el agotamiento a nivel
comunitario se impone expresando que “e/ agotamiento a nivel comunitario es una herramienta necesaria
para salvaguardar el objetivo del establecimiento de un mercado tinico. Cualquier otra solucion Illevaria
inevitablemente a la fragmentacion y particion del mercado.”® Algunos doctrinarios han expresado que de
la letra de la DM se desprende claramente que el derecho de marca queda agotado con la primera
comercializacién en el AEA; sin embargo, quedaba por determinar si el principio consagrado era una regla
de méxima que impedia la adopcién por los Estados miembros del agotamiento internacional o si, por el
contrario, se trataba de una regla de minima, que simplemente dejaba en claro que el agotamiento tenia
alcance comunitario, sin impedir que los Estados miembros adoptasen el agotamiento internacional en su
legislacién marcaria.”

Segtn Garcia Vidal, corresponde interpretar que el articulo 7.1 de la DM no permite que los Estados
miembros de la UE establezcan el agotamiento internacional del derecho de marca. Una interpretacién con-
traria traeria como resultado que algunos Estados adoptasen el agotamiento internacional mientras que
otros adoptarian el agotamiento regional. De esta forma, se pondria en peligro la armonizacién de las nor-
mas nacionales relativas a los derechos de marca que la DM pretende alcanzar y, ademas, ello traeria impor-
tantes obstaculos para la libre circulacién de mercancias y la libre prestacion de servicios en el &mbito de la
UE. El autor citado expresa ademas que — conforme lo establece el tercer considerando de la DM — la finali-
dad del mencionado cuerpo legal no es lograr una armonizacién completa del derecho de marca en los
Estados de la UE, sino que la armonizacién sélo debera alcanzar los aspectos relacionados con la adquisi-
cién, conservacion y contenido del derecho. Garcia Vidal interpreta que el agotamiento hace al contenido del
derecho de marca y que el noveno considerando de la DM destaca que es fundamental, para facilitar la libre
circulacién de bienes y servicios en el ambito de la UE, que las marcas registradas gocen de la misma protec-
cién en el territorio de todos los Estados miembros.*!

Segun Garcia Vidal, si se acepta que la DM recoge el agotamiento regional, puede existir el peligro de
abuso de los c6digos de control, una combinacién de digitos colocados sobre el producto por el titular de la
marca cuya finalidad es conocer la “historia” del producto. Mediante este c6digo, el titular de la marca, y
solo él, puede saber — entre otras cosas — déonde fue vendido el producto por primera vez y cuéles fueron los
canales de comercializacién utilizados. Se ha definido a esta situacién como “agotamiento secreto”. El pro-
blema en este caso es que, como s6lo el titular de la marca conoce el primer lugar de comercializacién de los
productos, podria ocurrir que intente frenar una importaciéon paralela proveniente de otro pais de la UE,
alegando que la primera comercializacion se produjo fuera del Mercado Comtin. Es por ello que algunos
autores propugnan la adopcién del agotamiento internacional a fin de evitar que los titulares de marcas
bloqueen las importaciones paralelas mediante este mecanismo secreto.”

8 Por su parte, el articulo 13 del Reglamento (CE) N°40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la Marca Comunitaria en la UE

dispone:

“ Agotamiento del derecho conterido por la marca comunitaria

1. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitird a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados

en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento;

2. El apartado 1 no se aplicard cuando existan motivos legitimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercializacion ulterior

de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercializacion.”

Como puede apreciarse, el texto de la DM y el del Reglamento son préacticamente idénticos.

Stamatoudi-Torremans; ob. cit.; pag. 125.

% Garcia Vidal, Angel, Dr.; “El Alcance Territorial del Agotamiento del Derecho de Marca en la Reciente Jurisprudencia del TJCE (comen-
tario a las sentencias de 16 de julio de 1998 “Silhouette”, y de 1 de julio de 1999, “Sebago”)”; Actas de Derecho Industrial; vol. XXI, 2000;
pag. 568.

o Id.; pag. 581.

%2 Id.; pag. 591.
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Garcfa Vidal plantea si también se produce el agotamiento en el caso de que el importador paralelo
suprima los cédigos de control.”

El TJCE ha expresado que en los casos en que el importador paralelo modifica el envase del producto,
debe indicar en el envase externo los nombres del re envasador y del fabricante. Si el importador paralelo
debi6 agregar algtin articulo a fin de vender el producto, debe asegurarse de que el origen sea indicado de tal
forma que el titular de la marca no pueda ser responsable por dicho motivo. Por otro lado, debe notificar por
adelantado al titular de la marca, quien puede exigir que el importador le provea un ejemplar del producto
re envasado antes de que salga a la venta.”* Dicho de otra forma, el TJCE acepta alteraciones no sustanciales
al producto que puedan ser necesarias para venderlo en los diferentes mercados nacionales. No obstante lo
expresado, no considero que la supresion del cédigo de control sea necesaria, por lo que en ese caso opino
que no se produciria agotamiento. El problema del “agotamiento secreto” deberia solucionarse por otra via,
como sanciones al titular del derecho por practicas comerciales desleales.

Luego de la adopcién de la DM, el TJCE tuvo la oportunidad de precisar el alcance del art. 7.1 en los casos
Sebago, Silhouette, Davidoff y Stiissy.

En el caso Sebago,” la empresa del mismo nombre argiiia que la importacién a la UE — sin su consenti-
miento — de sus zapatos fabricados y comercializados en El Salvador constituia una infraccién con arreglo a
la Ley de Marcas del Benelux. Sebago, Inc., una sociedad constituida en los Estados Unidos, habia registrado
las marcas DOCKSIDES en el Benelux para distinguir zapatos. A su vez, habia designado a la empresa
Maison Dubois como distribuidora exclusiva de sus zapatos para el Benelux.

En 1996 la empresa G-B Unic S.A., operadora de los hipermercados Maxi-GB, hizo publicidad para la
venta de zapatos DOCKSIDES. Se trataba de un lote fabricado en El Salvador y comprado a una sociedad
belga especializada en importaciones paralelas. Durante el verano de 1996 G-B Unic vendi6 la totalidad de
los zapatos asi adquiridos.

En el caso planteado, ni Sebago ni Maison Dubois pusieron en duda que los zapatos vendidos por G-B
Unic eran productos auténticos. Sin embargo, afirmaban que ésta no tenia el derecho de vender los produc-
tos en el AEA ya que ni Sebago ni Maison Dubois habian autorizado su venta en el mencionado territorio.

Sebago argumentaba ademas que su derecho no habia quedado agotado en virtud del articulo 13A(8) de
la Ley de Marcas del Benelux, el cual implementaba el articulo 7 de la DM, dado que la mencionada norma
debia ser interpretada en el sentido de permitir que el titular de una marca se oponga a su uso en relacién con
articulos genuinos que no hubiesen sido puestos en el mercado en la UE por éste o con su consentimiento.
Sin embargo, G-B Unic introdujo un argumento que podriamos denominar como “agotamiento por linea de
productos”, ya que sostenia que Sebago habia consentido a la importacion de los zapatos al haber puesto en
la UE zapatos similares a los comercializados en El Salvador.

El TJCE resolvié que si bien el articulo 7.1 de la DM no daba directa respuesta a la cuestion planteada por
G-B Unic, también era cierto que los derechos conferidos por la marca sélo se agotan respecto de los produc-
tos especificamente comercializados con el consentimiento del titular y, estando dicho consentimiento au-
sente, el titular siempre puede prohibir la utilizacién de la marca en virtud de la DM. E1 TJCE agreg6 ademads
que dicha interpretacion se veia confirmada por el articulo 7.2 de la DM que, al hacer referencia a la
“comercializacién ulterior” de los productos, deja en claro que el agotamiento sélo afecta a los productos que
hubieren sido especificamente objeto de una primera comercializacion con el consentimiento del titular de la
marca. Dicho de otro modo, si se acepta que el propésito del articulo 7 de la DM es permitirle al titular
controlar la primera comercializacién de productos en el AEA, dicho articulo quedaria vaciado de contenido
si para agotar el derecho bastase simplemente con la introduccién de productos idénticos o similares a aque-
llos en relacién con los cuales se invoca el agotamiento.

El caso Silhouette” involucraba a la empresa austriaca Silhouette International Schmied GmbH & Co.
KG, titular de la marca SILHOUETTE - registrada en gran cantidad de paises — para distinguir anteojos de
alto precio. La empresa poseia distribuidores o filiales para vender sus productos fuera de Austria. La otra
parte en el caso, laempresa Hartlauer HmbH, vendia — entre otros productos — anteojos a bajo precio. Silhouette
rehusaba suministrar productos a Hartlauer justamente por la politica de bajos precios de dicha empresa ya
que temia que quedara diluida su imagen de fabricante de anteojos de lujo.

% Id.; pag. 591.

*  Nazzini, Renato, Dr.; “ Parallel Trade in the Pharmaceutical Market: Current Trends and Future Solutions”; World Competition, Law
and Economics Review; vol. 26; N° 1; marzo de 2003; pags. 67/68.

% Sebago Inc. y Ancienne Maison Dubois & Fils SA c. G-B Unic SA. Asunto C-173/98. Sentencia del 1 de julio de 1999.

% Silhouette International Schmied GmbH & Co.KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. Asunto C-355/96. Sentencia del 16 de julio
de 1998.
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En octubre de 1995 Silhouette vendi6é 21.000 monturas de anteojos pasados de moda a una empresa
bilgara — Union Trading — poniendo como condicién a su representante que diera instrucciones a sus clien-
tes de vender las monturas de anteojos solamente en Bulgaria o en los paises de la antigua Unién Soviética.

Silhouette entregé las monturas a Union Trading en noviembre de 1995 y luego Hartlauer compr6 estas
mercancias y las puso a la venta en Austria a partir de diciembre de 1995.

Silhouette presenté una demanda de medidas provisionales ante los tribunales austriacos, con el fin de
que se prohibiera a Hartlauer poner a la venta en Austria anteojos o monturas de anteojos que llevaran su
marca, ya que aquéllos no habian sido comercializados en el territorio del AEA por Silhouette o con su
consentimiento, sosteniendo ademads que — de acuerdo con la DM — no se habian agotado sus derechos de
marca.

El TJCE expres6 que debia interpretarse que los articulos 5 a 7 de la DM buscaban una completa armoni-
zacion de la extension del derecho de marca a nivel comunitario. Si bien los Estados miembros de la UE
podian ir mas all4 de los estandares minimos de la DM, no podian reducir el nivel de proteccién reconocien-
do el agotamiento internacional, lo cual traeria aparejado un menor &mbito de protecciéon para el derecho de
marca. El permitir que algunos Estados opten por el agotamiento regional, y otros por el internacional,
causaria disfunciones en el mercado interno.” Segun el TJCE, “procede interpretar los articulos 5 a 7 de la
Directiva en el sentido de que contienen una armonizacion completa de las normas relativas a los derechos
conferidos por la marca.” El gobierno sueco planteé un punto interesante en el caso Silhouette en el sentido
de que la funcién de las marcas es indicar origen,”® no permitir que los titulares de marcas dividan mercados
artificialmente y exploten las diferencias de precios y que, ademads, el agotamiento internacional beneficia a
los consumidores dado que promueve la competencia en los precios. El procurador desestimé dicho argu-
mento — al que calificé no obstante como “muy atractivo” — por considerar que escapaba a la cuestion deba-
tida ya que tenia que ver con cuestiones de politica comercial.”

El argumento de las dificultades para la libre circulacion de bienes y servicios, ademas de haber sido
expuesto por el TJCE, es repetido por muchos autores. Por lo tanto, considero importante analizar el su-
puesto.

Supongamos que el pais X, miembro de la UE, adopta el agotamiento internacional del derecho de mar-
ca. Teniendo esta situacién de fondo, se produce una importacién paralela de productos protegidos por una
marca desde Z — pais no miembro de la UE — hacia el pais X (en el pais Z los productos fueron puestos en el
mercado por el titular o con su consentimiento). Si el titular del derecho de marca intentase frenar la impor-
tacion, los tribunales del pais X seguramente la permitiran, ya que el derecho del titular se agoté
(internacionalmente) con la puesta en el comercio de los productos en el pais Z. En ese caso, los productos se
podran vender en el pais X. Hasta aqui no se producen obstaculos a la libre circulacién de bienes y servicios
dentro del mercado comunitario.

Ahora bien, supongamos nuevamente que los productos ingresan en X (reiteramos, pais que adopto el
agotamiento internacional) provenientes desde Z (recordemos, pais no miembro de la UE). Desde X, el im-
portador paralelo los vende a otro importador paralelo ubicado en el pais Y (también miembro de la UE que
ha adoptado el agotamiento regional). Como Y ha adoptado el agotamiento regional del derecho de marca (y
teniendo en cuenta que la comercializacién en X no puede ser atribuida al titular ya que tuvo lugar en virtud
de una importacion paralela), el titular del derecho seguramente tendré éxito si recurre a los tribunales de Y
para frenar dicha importacién. En este ejemplo, podemos apreciar claramente que tendria lugar un obstacu-
lo a la libre circulacién de mercancias en el ambito de la UE, contrariando asi uno de los principios funda-
mentales del Tratado de Roma, ya que el titular de la marca — en virtud de los derechos que le confiere la
legislaciéon marcaria del pais Y — podria frenar una importacién paralela proveniente desde X.

Norman, Helen; ob. cit,; pag. 163.

Segtin Mercedes Curto Polo, el reconocimiento de que la marca despliega fundamentalmente una funcion de identificacion de origen
no implica desconocer que —en la mayoria de los casos — el consumidor ignorard quién es el verdadero fabricante de los productos que
adquiere. De hecho, la frecuente préctica de adoptar marcas distintas del nombre del fabricante tendra como resultado que muchas
veces el consumidor ignore quién es aquél; es decir, ignorara el verdadero origen. Ademads, la autora citada explica que al permitir el
ordenamiento juridico actos como cesiones o licencias de marcas, no es posible que ésta quede vinculada a un determinado ntcleo
productivo ya que puede ocurrir que productos identificados con una misma marca sean fabricados por distintas empresas. En funcion
de lo anterior, la doctrina considera que actualmente la funcién de origen debe ser entendida no como identificacién concreta de una
determinada empresa por parte del consumidor, sino como la posibilidad que éste debe tener de asociar las marcas con un determinado
origen a los fines de atribuir responsabilidad al fabricante (p. €j., por productos defectuosos). V. Curto Polo, Mercedes; Tesis Doctoral
“La Cesion de Marca”; Universidad de Salamanca — Facultad de Derecho; Departamento de Derecho Privado, Area de Derecho Mer-
cantil; 2001; pags. 77/78.

#  Norman, Helen; ob. cit,; pag. 163.
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Sin perjuicio de lo anterior, creemos que también corresponde analizar qué ocurriria en caso de que todos
los paises de la UE adoptaran el agotamiento internacional. Por ejemplo, los mismos paises X e Y adoptan el
agotamiento internacional del derecho de marca. Se produce una importacién paralela de productos protegi-
dos por una marca desde Z —reitero, pais no miembro de la UE — hacia el pais X (nuevamente, en el pais Z los
productos fueron puestos en el mercado por el titular o con su consentimiento). Si el titular del derecho de
marca intenta frenar la importacién, los tribunales del pais X seguramente la permitiran, ya que el derecho
del titular se agot6 (internacionalmente) con la puesta en el comercio de los productos en el pais Z. En ese
caso —al igual que en el ejemplo brindado anteriormente — los productos se podran vender en el pais X. Una
vez que los productos estan en X, se exportan en forma paralela hacia Y. Dado que la ley de Y prevé el
agotamiento internacional del derecho, el titular de la marca no podra evitar que se produzca la importacién
paralela desde X hacia Y, ni tampoco podra frenar sucesivas importaciones paralelas en otros paises de la
UE. Vemos que en este caso no se producen obstaculos a la libre circulacién de las mercancias.

A mi juicio queda claro entonces que el obstaculo a la libre circulacién de las mercancias se produciria
ante la disparidad de soluciones legislativas, es decir, si algunos paises de la UE adoptan el agotamiento
internacional y otros no. Sin embargo, no se producirian obstaculos a la libre circulacién si todos los miem-
bros de la UE adoptan el agotamiento internacional del derecho de marca. En otras palabras, no habria
inconveniente en adoptar el agotamiento internacional del derecho de marca en lo que al funcionamiento del
mercado interior europeo se refiere.

Cabe preguntarse cual seria la situacién cuando existe consentimiento a nivel contractual. En otras pala-
bras, ;Qué ocurriria si el titular de una marca o de una patente acepta expresamente que los productos
protegidos sean comercializados internacionalmente sin oponerse a las sucesivas ventas después de la pri-
mera?

Este tema fue discutido en el caso Davidoff,'” que involucraba a la conocida marca de perfumes y pro-
ductos cosméticos. La controversia surgié en Inglaterra, donde obviamente la marca se hallaba registrada.

En 1996 Zino Davidoff S.A. — empresa titular de la marca — celebr6 un contrato de distribucién exclusiva
con un revendedor en Singapur. Conforme al contrato, el distribuidor se obligaba a revender productos con
marca DAVIDOFF a sub-distribuidores dentro de un determinado territorio fuera de la UE, obligando a su
vez a dichos sub-distribuidores a no vender dichos productos dentro de la UE.

Una empresa denominada A&G Imports Ltd. import6 y comercializé en Gran Bretafia productos con
marca DAVIDOFF que habian sido originalmente comercializados por Davidoff, o con su consentimiento,
en Singapur. Considerando que dicha importacién infringia sus derechos marcarios, Davidoff inicié un pro-
cedimiento ante la High Courten Inglaterra. A&G alegaba que a la luz de los articulos 5.1 y 7.1 de la DM
-y teniendo en cuenta la forma en la que los productos habian sido comercializados en Singapur — debia
interpretarse que la puesta en el comercio habia tenido lugar con el consentimiento de Davidoff. La High
Court decidié referir la cuestion al TJCE.

El TJCE comenz6 por expresar que a los fines de dilucidar la cuestiéon planteada debia tenerse en cuenta
que la DM habia establecido el agotamiento comunitario, es decir, que el titular de una marca no puede
impedir que los productos con marca sean comercializados una vez que hayan sido puestos en la UE — o0 en
el AEA - por el titular o con su consentimiento. Y, citando el caso Silhouette, remarcé que la DM no dejaba
abierta la posibilidad a los Estados miembros de prever en sus legislaciones reglas que dispusieran el agota-
miento respecto de productos comercializados por el titular o con su consentimiento fuera del AEA. La
conclusion que se imponia era, entonces, que el titular de una marca puede oponerse a la comercializacién
de productos que lleven su marca en aquellos casos en que hubieren sido puestos en el comercio fuera del
AEA.

El TJCE expres6 que el articulo 5 de la DM otorga al titular de una marca derechos exclusivos que le
permiten —entre otras cosas — prevenir que terceros, sin su consentimiento, importen productos que lleven la
marca en cuestioén. Por su parte, el articulo 7.1 contiene una excepcién a dicha regla en tanto dispone que los
derechos del titular se agotan si los productos han sido puestos en el mercado en la UE o en el AEA por el
titular o con su consentimiento. Por lo tanto, el TJCE concluia que el factor decisivo de la cuestién radicaba en
determinar el alcance del concepto de “consentimiento”.

El TJCE expreso6 que, si la interpretacion sobre el alcance del consentimiento se dejara librada a los Esta-
dos miembros del AEA, la consecuencia seria que la protecciéon a los titulares de marcas variaria de acuerdo
con el sistema legal involucrado y no se alcanzaria el objetivo armonizador pretendido por la DM.

100 Zino Davidoff SA c¢. A&G Imports Ltd. y Levi Strauss & Co. y otros c. Tesco Stores Ltd. y otros. Asuntos acumulados C-414/99 a C-416/
99. Sentencia del 20 de noviembre de 2001.
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Segtn el TJCE, el consentimiento debe ser expresado en forma inequivoca. Ello no implica que el consen-
timiento deba ser expreso: puede ser también implicito, pero debe ser inequivoco (quedando ello sujeto a la
interpretacién del tribunal nacional correspondiente que entienda en el caso).

Asimismo, en el caso Davidoff la High Court pregunté al TJCE si el consentimiento implicito podia
inferirse del hecho de que el titular de la marca no hubiese comunicado a todos los compradores subsiguien-
tes de los productos su oposicién a que sean comercializados en el AEA, o por el hecho de que el titular de la
marca hubiere transferido la propiedad de los productos que llevan la marca sin limitaciones y que, de
acuerdo con la ley que rige el contrato — en ausencia de dichas limitaciones — se entienda que el adquirente
puede comercializar los productos dentro del mencionado espacio econémico.

La High Courthabia expresado que, sin perjuicio de la decisién recaida en el caso Silhouette, el titular de
una marca paralela en el Reino Unido no podia impedir que productos que habian sido puestos en el merca-
do fuera del AEA ingresaran en el Reino Unido en aquellos casos en que se habia consentido a dicha impor-
tacion en forma expresa o implicita, teniendo en cuenta todas las circunstancias relevantes, las cuales podian
incluir la naturaleza de los bienes, las circunstancias bajo las cuales habian sido puestos en el mercado, los
términos del contrato de venta y las disposiciones de cualquier ley relevante. Si la ley del pais donde los
bienes fueron puestos en el mercado en primer lugar establecia una presuncién (susceptible de ser refutada)
de que la primera comercializacién de los bienes tuvo lugar sin restricciones en cuanto a su exportacién, y no
existia un acuerdo expreso que permitiera refutar la presuncién mencionada, entonces los tribunales ingle-
ses permitirfan la importacion paralela.'”

El TJCE, en desacuerdo con la High Court, sostuvo que dado que el consentimiento a la comercializacion
dentro del AEA debia ser demostrado en forma inequivoca la existencia de aquél no podia inferirse simple-
mente del silencio del titular de la marca. Por ello, el consentimiento implicito tampoco podia surgir porque
el titular de una marca no hubiese comunicado su oposicién a la comercializacién dentro del AEA o porque
los productos no llevasen una advertencia sobre la prohibicién de venta de los productos dentro del AEA.Y
asimismo concluy6 el TJCE que el consentimiento no puede inferirse de la ausencia de restricciones contrac-
tuales, o por el hecho de que el titular de la marca hubiese transferido la propiedad de los productos que
llevan la marca sin limitaciones.

El caso mas reciente de agotamiento de marca en la UE fue la sentencia Stiissy,'™ donde se reiter6 el
agotamiento regional aunque con una salvedad. El caso fue referido al TJCE por el Tribunal Supremo de
Justicia Aleman en caracter de incidente en el litigio pendiente ante dicho érgano jurisdiccional entre Van
Doren + Q. GmbH y Lifestylesports + sportswear Handelsgesellschaft mbH y Michael Orth, destinado a
obtener una interpretacion sobre los articulos 28 y 30 del Tratado de Roma y del articulo 7.1 de la DM.

El caso tuvo su origen en un litigio entre Van Doren + Q. GmbH y Lifestylesports + sportswear
Handelsgesellschaft mbH y Michael Orth (gerente de Lifestylesports) relativo a la comercializacién por par-
te de Lifestyle de prendas de vestir de la marca STUSSY, cuyo distribuidor exclusivo en Alemania era Van
Doren.

La mencionada marca, de propiedad de la empresa estadounidense Stussy, Inc., esta registrada para
prendas de vestir informales y, si bien es comercializada a nivel mundial, no hay ningtin signo especial que
permita determinar exactamente el lugar de comercializacién.

Van Doren era distribuidor exclusivo de los productos de Stussy en Alemania, estando ademas facultado
por contrato para ejercitar en nombre propio acciones judiciales por violacién de los derechos de marca.
Segtn Van Doren, en cada pais del AEA habia un tnico distribuidor exclusivo de productos de Stussy,
obligado contractualmente a no entregar tales productos a intermediarios para su comercializacién fuera del
area de exclusividad. Lifestyle comercializ6 en Alemania productos de la marca STUSSY no adquiridos de
Van Doren, a raiz de lo cual ésta tdltima accioné ante los tribunales alemanes solicitando se impida la
comercializacién.

0t FElart. 5.1 de la DM dispone:
La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estard facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su
consentimiento, en el trafico econémico:
de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la
marca y el signo, implique por parte del publico un riesgo de confusion, que comprende el riesgo de asociacion entre el signo y la
marca.

12 Cit. en Abbott, Frederick M.; “Second Report”; ob. cit.; pag. 6.

1% Van Doren + Q. GmbH c. Lifestylesports + sportswear Handelsgesellschaft mbH y Michael Orth. Sentencia del 8 de abril de 2003.
Asunto C-244/00.
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Segtin Van Doren, los articulos en cuestién habian sido inicialmente comercializados en los Estados Uni-
dos y Stussy no habia autorizado su venta en Alemania o en otro Estado miembro de la UE.

Lifestyle y el Sr. Orth alegaron que el derecho de marca se habia agotado ya que la prenda de vestir que
habia sido comprada como prueba a aquélla en octubre de 1996 habia sido adquirida por Lifestyle en el AEA
a un intermediario que, aparentemente, la habia comprado a su vez a un distribuidor autorizado para co-
mercializarla.

Al remitir el asunto al TJCE, el Tribunal Supremo Alemén sefial6 que, conforme habia sido decidido en
los casos Silhouette y Sebago, en el AEA rige el agotamiento regional, expresando ademads que el agotamien-
to debe ser probado en principio por el demandado, conforme el principio general segtin el cual quien alega
un hecho debe probarlo. Sin embargo, al imponerle al demandado la carga de la prueba se corria el peligro
de impedir la comercializacion a un operador que no estuviera vinculado al titular de la marca, atin en casos
en que los productos ya hubiesen sido comercializados en el AEA con el consentimiento de éste. Ello se debe
a que, si bien un operador en la mayoria de los casos podia acreditar de quien habia adquirido determinados
productos, probablemente no podria identificar a todos los demas integrantes de la cadena de distribucién y
que, en esas circunstancias, se corria el riesgo de que el titular utilizase la marca para compartimentar los
mercados nacionales.

Por lo tanto, el Tribunal Supremo Aleméan pregunté al TJCE si el demandado por la comercializacion de
los productos originales de una marca que invoca el agotamiento debia alegar, y en su caso probar, que los
productos de que se trata habian sido comercializados por primera vez en el AEA por el propio titular de la
marca o con su consentimiento.

El debate sobre la carga de la prueba surgia porque, como fue expresado mas arriba, en los productos de
Stussy no figuraba ningtin signo que permitiera identificar el lugar de comercializacién y porque, como ya
vimos, Van Doren afirmaba que los productos no habian sido comercializados en el AEA (mientras que
Lifestyle afirmaba lo contrario).

El TJCE estimé que si el tercero demandado lograse probar que existe un riesgo real de compartimentacién
de los mercados nacionales si recae sobre él la carga de probar que los productos fueron comercializados en
el AEA por el titular de la marca o con su consentimiento, corresponde al titular de la marca probar que los
productos fueron comercializados inicialmente por él o con su consentimiento fuera del AEA. En caso de
acreditarse dicho extremo, corresponde entonces al tercero probar la existencia de un consentimiento del
titular para la posterior comercializacién de los productos dentro del AEA.

Luego de los fallos resefiados, se ha dicho que el TJCE ha dado nacimiento a una “fortaleza europea”
(fortress Europe) ya que la concepcion de agotamiento adoptada opera como una fortaleza respecto de los
bienes importados desde fuera de la UE.

Cabe sefialar que la postura adoptada por el TJCE difiere de la del Tribunal de la EFTA'™ conforme la
sentencia recaida en el caso Maglite, en la que éste lleg6 a la conclusién de que los Estados miembros son
libres de aplicar el agotamiento internacional ya que el articulo 7.1 de la DM sdlo les prohibe limitar los
efectos del agotamiento a su mercado nacional, porque ello afectaria negativamente el funcionamiento del
AEA (es decir, deben establecer como minimo el agotamiento regional), pero dicha disposicién no les impide
extender el &mbito geografico del agotamiento.

Segtn el Tribunal de la EFTA, el agotamiento internacional favorece el libre comercio y la competencia, lo
que a su vez beneficia a los consumidores. Ello se debe a que las importaciones paralelas desde paises no
miembros del AEA ocasionan una mayor demanda en dicho mercado de los bienes distinguidos con marca. A
raiz de esta situacion, los precios de los productos serdn mas bajos que en un mercado en el que sélo existan
distribuidores de la denominada “red oficial”.!®> Por otro lado, segtin el Tribunal de la EFTA, la solucién brin-
dada es la tinica que se ajusta a la funcién esencial de la marca: servir como indicacién de origen o fabricacién
de los productos. En otras palabras, cuando se importan productos originales puestos en el mercado por el
titular de la marca o con su consentimiento, no existen razones para impedir importaciones paralelas de los
productos protegidos con marca ya que en ese caso no se viola la indicacién de origen. El Tribunal de la EFTA
también resalté la importancia de proteger la funcién publicitaria o de goodwill de la marca, pero considera
que la proteccién de dicha funcién no justifica restringir las importaciones paralelas.'®

104 El Tribunal de la EFTA es el 6rgano judicial de dicha Asociacion, e interpreta el Tratado de Constitucion del AEA en lo que se refiere a

los Estados Parte de la EFTA que son partes en dicho Tratado. Para mayor informacion sobre el Tribunal de la EFTA, dirigirse a http:/
/www.eftacourt.lu.

105 Garcia Vidal, Angel, Dr.; ob. cit.; pag. 577.

e 1d.; pag. 577.
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2. La UE y el agotamiento del derecho de patente

En el caso Centrafarm,'”” referido por el Tribunal Supremo holandés, el TJCE trat6 la situacién en que
una empresa es titular de patentes paralelas en varios paises de la UE y los productos son puestos en el
ambito de la UE por el titular de la patente o con su consentimiento, pero en un Estado donde existen precios
maximos para los medicamentos.

El TJCE formulé en este fallo su clasica doctrina del “objeto especifico” expresando que — en lo que a
patentes se refiere — el objeto especifico es garantizar que el titular de la patente, a fin de verse recompensado
por su esfuerzo creativo, tenga el derecho exclusivo de utilizar la invencién con vistas a fabricar productos
industriales y ponerlos en circulacién por primera vez, ya sea en forma directa o mediante la concesién de
licencias a terceros, y que pueda ademds combatir las infracciones. El TJCE expres6 ademds que puede
presentarse un obstaculo a la libre circulacién de mercancias si una determinada legislacién nacional sobre
propiedad industrial dispone que el derecho de un titular no se agota cuando el producto protegido es
comercializado en otro Estado miembro, sin importar, a los fines del agotamiento, que el producto hubiese
sido puesto inicialmente en el comercio en un pais donde regian precios maximos.

En el caso Merck c. Stephar,'® la actora era titular de dos patentes holandesas sobre una droga — Moduretic
—y su proceso de fabricacién y, conforme a la ley holandesa en ese momento, estaba facultada para impedir
la comercializacién del producto patentado en Holanda, atin si la droga habia sido comercializada en otro
pais miembro de la UE por Merck o con su consentimiento. Merck comercializaba la droga en Italia, donde
en ese entonces no era posible patentar productos farmacéuticos. En el caso quedé claro que, debido a la
ausencia de patente en Italia, la droga era alli mucho mas barata que en Holanda; aprovechando esa diferen-
cia de precio, Stephar import6 la droga en forma paralela de Italia a Holanda.

Recordando el caso Centrafarm, el TJCE expres6 que podia justificarse un obstaculo a la libre circulacién
de mercancias a fin de proteger los derechos de propiedad industrial sobre un producto proveniente de un
Estado miembro donde no es patentable y ha sido fabricado sin e/ consentimiento'® del titular de la patente.
En este caso, sin embargo, el producto era comercializado en Italia por la propia Merck.

El TJCE expres6 que la esencia de una patente era reconocer al inventor el derecho exclusivo de ser el
primero en colocar un producto en el mercado y que dicho derecho le permite obtener una recompensa por
su esfuerzo creativo sin garantizar, sin embargo, que obtendra la recompensa en todos los casos. Por lo tanto,
correspondia al titular de la patente decidir, a la luz de las circunstancias, las condiciones en virtud de las
cuales comercializaria su producto, lo cual incluia la posibilidad de comercializarlo en un Estado miembro
donde la ley no reconocia proteccién por patentes para el producto en cuestién. Si, no obstante lo anterior, el
titular comercializa la droga debe entonces aceptar — conforme el principio de la libre circulacién de mercan-
cias — que el producto sea libremente comercializado en otros Estados miembros.

El caso Pharmon c. Hoechst'? se suscité a raiz de que esta tdltima intenté impedir que Pharmon comer-
cialice una partida de medicamentos en Holanda. Hoechst era propietaria de una patente alemana y de
patentes paralelas en Holanda y el Reino Unido que protegian un proceso para la fabricacién de un medica-
mento denominado Frusemide. En 1972, una empresa inglesa habia obtenido una licencia obligatoria para
explotar la invencién protegida por la patente en Inglaterra, que no permitia la exportacién de los productos
fabricados bajo licencia. Ignorando la prohibicién de exportacién, la empresa inglesa vendi6 a la empresa
holandesa Pharmon una partida de tabletas de Frusemide, que ésta tltima intenté comercializar en Holan-
da. Ante esta situacién, Hoechst inici6 acciones ante los tribunales holandeses a fin de impedir la venta de la
partida en Holanda.

El TJCE expreso6 que en los casos en que las autoridades competentes de un Estado miembro otorgan una
licencia obligatoria — que permite que un tercero realice operaciones de fabricaciéon y comercializacion que el
titular de la patente normalmente impediria — no puede considerarse que el titular de la patente ha prestado
su consentimiento a dichas operaciones, ya que la medida mencionada priva a éste de su derecho de deter-
minar libremente las condiciones de comercializacién de los productos.

Recordando Merck c. Stephar, el TJCE expresé nuevamente que la esencia de una patente era reconocer al
inventor el derecho exclusivo de ser el primero en colocar un producto en el mercado permitiéndole obtener
una recompensa por su esfuerzo creativo, por lo cual era necesario que éste pudiese impedir la importaciéon

107 Centrafarm BV y Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc. Asunto 15/74. Sentencia del 31 de octubre de 1974.
108 Merck & Co. Inc. c. Stephar BV y Petrus Stephanus Exler. Asunto 187/80. Sentencia del 14 de julio de 1981.
1 El subrayado me pertenece.

110" Pharmon BV c. Hoechst AG. Asunto 19/84. Sentencia del 9 de julio de 1985.
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y comercializaciéon de productos fabricados al amparo de una licencia obligatoria a fin de proteger el nticleo
de dichos derechos exclusivos. Por consiguiente, Hoechst podia impedir la comercializacion de tabletas de
Frusemide en Holanda.

Las importaciones paralelas de productos farmacéuticos patentados en la UE pueden verse dificultadas
por regulaciones nacionales. El caso “de Peijper”, también resuelto por el TJCE, se originé a raiz de que la
legislaciéon holandesa exigia que ciertos documentos estuviesen en posesién del importador y fuesen presen-
tados a las autoridades a fin de que los productos pudiesen ser comercializados en Holanda. El problema era
que los importadores paralelos debian obtener dicha documentacién del fabricante, quien l6gicamente se
negaba a proporcionarla, obstaculizando asi la importacién paralela. El TJCE expres6 que, si las autoridades
sanitarias en el pais correspondiente ya poseian informacién sobre el producto que se intentaba importar, no
podia exigirse documentacion adicional. De esta forma, el TJCE se incliné por el principio de libre circula-
ciéon de mercancias.™

La situacién de las patentes se diferencia de la de las marcas ya que respecto de aquéllas no existe el
mismo grado de armonizacién que respecto de éstas. La Convenciéon sobre Patente Comunitaria de 1975 —
que atin no ha entrado en vigor — contiene una formulacién sobre el agotamiento esencialmente similar a la
presente en la DM; es decir, indica que se produce el agotamiento cuando la comercializacién se ha produci-
do “dentro de la Comunidad”. Por lo tanto, si la Convencién mencionada entrase en vigor, todo indica que
el TJCE aplicaria una doctrina similar a la expuesta en el caso Silhouette.!*

3. La UE y el agotamiento del derecho de autor

En el &mbito europeo, era necesario resolver si la referencia a “propiedad industrial y comercial” conte-
nida en el art. 36 del Tratado de la UE incluia también al derecho de autor. El interrogante fue respondido por
la afirmativa por el TJCE al expresar que, a fin de evitar caer en un rigorismo formal y rechazar al derecho de
autor el beneficio de la excepcién prevista en el articulo 30 por la simple razén de no estar ahi mencionado,
era posible recurrir a la analogia. Por lo tanto, a los fines del articulo 30 debia asimilarse el derecho de autor
a la propiedad industrial y comercial."*?

Segtn Réttinger, se habia argumentado que no era posible aplicar al derecho de autor la jurisprudencia
desarrollada por el TJCE respecto de las marcas ya que el derecho de autor comprende facultades morales. Si
bien el TJCE ha reconocido las mencionadas facultades, también ha expresado que el derecho de autor com-
prende asimismo la facultad de explotar comercialmente la obra, particularmente a través de licencias contra
el pago de regalias y, por lo tanto, no corresponde establecer en ese sentido un distincion entre el derecho de
autor y los derechos de propiedad industrial a los fines del articulo 30. Ello se debe a que la explotacién
comercial de la obra constituye una fuente de remuneracién para su titular por lo que, desde esa 6ptica, la
explotacién comercial del derecho de autor plantea los mismos problemas que los derechos de propiedad
industrial o comercial '

De todas formas, y teniendo en cuenta que el art. 30 es una disposicién de excepcion, el TJCE ha expresa-
do respecto de los derechos de autor — al igual que en lo que a la propiedad industrial se refiere — que la
restriccion a la libre circulacion de mercancias sélo se justifica en la medida en que sea necesario para prote-
ger el objeto especifico del derecho de autor.'>

En el caso Musik-Vertrieb membran y K-tel c. GEMA,"¢ el TJCE trat6 sobre discos y cassettes puestos
licitamente en el comercio en una serie de Estados miembros excepto Alemania. Al ser importados a Alema-
nia, la sociedad de gestion colectiva de los derechos de autor en dicho pais, GEMA, exigi6 el pago de la
diferencia existente entre la regalia que ya habia sido abonada en los paises de origen y la regalia mas
elevada que correspondia abonar en Alemania, argumentado que las licencias no habian sido otorgadas
para el territorio aleman y que las regalias habian sido calculadas sélo respecto de la distribucién en el pais
de fabricacién. El TJCE expresé que una disparidad entre las legislaciones nacionales no puede justificar que
un Estado miembro otorgue proteccién legal a précticas de un organismo privado que son incompatibles con

" Nazzini, Renato, Dr.; ob. cit.; pag. 63.

Norman, Helen; ob. cit.; pag. 167.

Rottinger, Moritz; ob. cit.; pags. 63 y 65. En el original, art. 36, conforme la antigua numeracién del Tratado de Roma.

o 1d,; pag. 67.

15 1d.; pag. 69.

16 Musik-Vertrieb Membran GmbH y K-tel International c. GEMA — Gesellschaft fiir musikalische Affiihrungs- und mechanische
Vervielfaltigungsrechte. Sentencia del TJCE del 20 de enero de 1981. Asuntos acumulados 55 y 57/80.
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las reglas relativas a la libre circulacién de mercancias. Agregé el TJCE que el autor puede elegir libremente,
de acuerdo con sus intereses, dénde pondrd la obra en circulacién. En este caso, el TJCE trat6 el cobro de una
regalia suplementaria como una medida equivalente a un arancel aduanero. Segtin Rottinger, es necesario
tener en cuenta que en el caso bajo andlisis las obras habian sido puestas en circulacién al amparo de una
licencia legal en el Reino Unido, por lo que el autor se hallaba limitado en sus facultades de negociacién. Por
ello, el autor citado se pregunta como el TJCE puede haber considerado que el derecho se habia agotado
teniendo en cuenta que no hubo consentimiento del autor para la puesta en el comercio."”

El caso “EMI Electrola c. Patricia”"® trataba de soportes de sonido puestos en el comercio en un Estado
miembro de la UE donde el plazo de proteccién habia expirado. El interrogante que se planteaba era si un
titular de derechos en otro Estado miembro — donde el plazo de proteccién no habia expirado — podia
oponerse a la importacién de dichos soportes. A diferencia de lo expresado en el caso GEMA, el TJCE opiné
que si bien la disparidad de legislaciones nacionales puede crear restricciones al comercio intracomunitario
de soportes de sonido, éstas pueden estar justificadas si resultan de las diferencias de términos de proteccién
(teniendo en cuenta que éstos estan indisolublemente ligados a la existencia misma de los derechos exclusi-
vos) y si no constituyen ademas un medio de discriminacién arbitrario, circunstancia que — conforme el TJCE
—no se hallaba presente en el caso.’

En el caso Coditel,”® el TJCE trat6 la situaciéon en que un tercero sin autorizacion del titular del derecho
de autor retransmitié en un segundo Estado miembro un film que ya habia sido exhibido publicamente en
un primer Estado miembro por un licenciatario que contaba con el consentimiento del titular del derecho.
Los derechos para exhibir y radiodifundir el film en el segundo Estado miembro correspondian a un
licenciatario distinto de aquel que habia exhibido el film en el primer Estado miembro.

El TJCE se pregunt6 si podian dividirse en forma geogréfica dentro de la UE los derechos exclusivos de
exhibicién publica y radiodifusién del film de forma tal que la exhibicién o radiodifusiéon en un Estado
miembro (con el consentimiento del titular del derecho) no interfiriesen con los derechos exclusivos de exhi-
bicion o radiodifusion otorgados en otro Estado miembro. El TJCE hizo referencia a la especial naturaleza de
la industria cinematografica y de radiodifusién, que depende para su viabilidad econémica de los ingresos
obtenidos de las repeticiones por la exhibicién de las obras; distinguié ademas las representaciones ptiblicas
de otras obras como los libros y los fonogramas, cuyos ingresos se basan en la puesta en el comercio de
ejemplares fisicos, concluyendo que — en funcién de las caracteristicas de la industria del film y la radiodifu-
sién — la asignacion geografica exclusiva de derechos de exhibicién y radiodifusion entre los Estados miem-
bros no entraba en conflicto con la libertad de prestar servicios de acuerdo con lo prescrito por el Tratado de
la UE.

Segtn Abbott, el caso Coditel da a entender que las licencias sobre derechos de exhibicién o radiodifu-
sién para un determinado territorio nacional o regional no deberian llevar implicito un derecho paralelo de
exhibicién o radiodifusién en otro territorio nacional o regional. La divisibilidad territorial de los derechos
de exhibicién, representacion y radiodifusién parece ser un principio aceptado en el &mbito de los derechos
conexos debido a la naturaleza particular de las obras exhibidas o radiodifundidas, por lo que las licencias
sobre derechos de exhibicién y radiodifusion constituyen un caso especial a los fines del analisis del agota-
miento.'!

Existen actualmente siete Directivas de la UE en torno al derecho de autor: (i) Directiva 91/250/CEE del
Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la proteccién juridica de programas de ordenador; (ii) Directiva 92/
100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos
afines a los derechos de autor en el &mbito de la propiedad intelectual; (iii) Directiva 93/83/CEE del Conse-
jo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinacién de determinadas disposiciones relativas a los derechos
de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ambito de la radiodifusién via satélite y de la
distribucién por cable; (iv) Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armoni-
zacién del plazo de proteccién del derecho de autor y de determinados derechos afines; (v) Directiva 96/9/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la proteccion juridica de las bases
de datos; (vi) Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa
a la armonizacion de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de

"7 1d.; pags. 79, 81y 83.

18 Emi Electrola GmbH c. Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH y otros. Sentencia del 24 de enero de 1989. Caso 341/87.

1 1d.; pags. 89 y 91.

120 Coditel SA c. Cine-Vog Films, sentencia del 18 de marzo de 1980 (Coditel I), Asunto 62/79; Coditel SA c. Cine-Vog Films, sentencia del
6 de octubre de 1982 (Coditel IT), Asunto 262/81. Cit. en Abbott, Frederick M; “First Report”; ob. cit.; pags. 625/6.

21 1d.; pag. 626.
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autor en la sociedad de la informacién; y (vii) Directiva 2001 /84 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participaciéon en beneficio del autor de una obra de arte
original.'?

Salvo la Directiva sobre el término de proteccion y la referida al derecho de participacién a favor de
autores de obras de arte originales (que no tocan el tema que nos ocupa), las demés Directivas si se refieren
al agotamiento.

La Directiva sobre programas de ordenador expresa (art. 4.c) que la primera venta en la UE de una copia
de un programa, por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotara el derecho de distribucién en
la UE de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia de
éste.

La Directiva sobre derechos de alquiler, en cambio, es mas amplia en su &mbito de proteccién ya que
expresa (art. 1, apdos. 1y 4) que los derechos de alquiler y préstamo sobre originales y copias de obras
protegidas por el derecho de autor no se agotan en caso de venta o de otro acto de difusién de originales y
copias.

La Directiva sobre radiodifusién, satélite y cable ha también optado por una postura amplia de protec-
cién ya que dispone en su art. 2 que los Estados miembros reconoceran a los autores el derecho exclusivo de
autorizar la comunicacién al ptublico via satélite de obras protegidas.

La Directiva sobre la proteccion de las bases de datos no hace referencia al agotamiento en su parte
dispositiva aunque, en sus considerandos, expresa que la cuestion del agotamiento del derecho de distribu-
cién no se plantea en el caso de bases de datos en linea debido a que se trata de un servicio, ni tampoco en
relaciéon con una copia material de dicha base hecha por el usuario del servicio con el consentimiento del
titular del derecho(consid. 33); ademas, prevé que, en el caso de transmisiones en linea, el derecho de prohi-
bir la reutilizacién no se agota ni en lo que concierne a la base de datos, ni en lo que concierne a las copias
materiales de la base efectuadas con el consentimiento del titular del derecho por el destinatario de la trans-
misién (consid. 43).

La Directiva sobre los derechos de autor en la sociedad de la informacién prevé (consid. 28) que la prime-
ra venta en la UE del original de una obra o de copias de ésta por el titular del derecho o con su consentimien-
to agotara el derecho a controlar la reventa de dicho objeto en la UE y que el derecho no se agota cuando se
aplica al original o a sus copias vendidas por el titular del derecho o con su consentimiento fuera de la
Comunidad. Por otro lado, expresa (consid. 29) que la cuestién del agotamiento no se plantea en el caso de
los servicios, y en particular de los servicios en linea, ya que cada uno de dichos servicios es un acto que debe
quedar sujeto a autorizacién cuando asi lo exijan los derechos de autor o derechos afines. El art. 3 de esta
Directiva reconoce a los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicacién o puesta
a disposicion al ptiblico de sus obras, aclarando que ningtin acto de comunicacién al ptblico o de puesta a
disposicién del puiblico dara lugar al agotamiento del derecho. El art. 4, referido al derecho de distribucion,
consagra el agotamiento comunitario.

B) El agotamiento en el acuerdo ADPIC

Segtin Abbott, la aparicién del agotamiento como tema de la agenda econémica mundial refleja un cam-
bio en el caracter del sistema econémico internacional, como quedé evidenciado por la conclusién del Acuer-
do ADPIC. Cada vez mas, el valor de los bienes y servicios en el comercio mundial queda definido por su
componente de tecnologia y/o creatividad. En la tasa de retorno de las inversiones de las empresas juega un
rol preponderante el alcance con el que la empresa puede apropiarse del valor afiadido de las inversiones en
investigacion, desarrollo y expresioén creativa.'”

Segtin Abbott, la adopcién de una politica liberalizadora del comercio alienta el crecimiento de la econo-
mia, y el sistema del GATT-OMC acepta que los niveles de productividad global aumentan cuando disminu-
yen las barreras arancelarias y no arancelarias, de forma tal de permitir que los productores de mercancias
de bajo costo vendan en la mayor cantidad de mercados posible, maximizando de esta forma la eficiencia
productiva. Conforme al autor citado, las normas que restringen las importaciones paralelas son barreras no
arancelarias al comercio (mas precisamente, cupos), que obstaculizan el transito de bienes y mercancias que
es necesario para una adecuada asignacién de los recursos productivos.'*

22 Fuente: http:/ /europa.eu.int/comm/culture/action/reglem_1_3_es.htm

23 Abbott, Frederick, M.; “Second Report”; ob. cit.; pag. 12.
2 1d.; pag. 17.
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El Acuerdo ADPIC no consagra un tipo de agotamiento en desmedro de otro. Sélo dispone en su articulo
6 que, a reserva de lo dispuesto en los articulos 3 y 4 (que se refieren, respectivamente, a las cldusulas de trato
nacional y nacién mas favorecida), no se podra recurrir a los métodos de resolucién de disputas previstos en
el Acuerdo para dirimir cuestiones relacionadas con el agotamiento de los derechos de propiedad intelec-
tual.

Explicando esta disposicién, Garcia Vidal sostiene que el articulo 6 se limita a establecer que sea cual sea
el tipo de agotamiento que un miembro desee elegir, debera hacerlo con cardcter general (respetando el
principio de la nacién mas favorecida, es decir, no podra permitir las importaciones paralelas provenientes
de un miembro y prohibir las que provengan de otro) y sin discriminar en relacién con el lugar de proceden-
cia de las importaciones paralelas (respetando el principio de trato nacional, es decir, sin discriminar entre
productos nacionales y extranjeros).'*

En vista de lo antedicho, es decir, teniendo en cuenta que el ADPIC no prohibe expresamente las impor-
taciones paralelas, se ha concluido que el Acuerdo las permite y que éstas constituyen una de las medidas
que los paises miembros pueden adoptar para proteger la salud ptiblica con arreglo al articulo 8.1 del Acuer-
d0_126

De todas formas, la amplitud que parece surgir del articulo 6 citado ha sido puesta en duda por algunos
doctrinarios, quienes alegan que una politica liberal en este sentido entraria en conflicto con los articulos
27.1y 28 del Acuerdo ADPIC los cuales prevén, respectivamente, que no se podra discriminar entre produc-
tos nacionales e importados a los fines de poder gozar de los derechos que otorga una patente y que los
titulares de patentes gozaran de un derecho exclusivo de importaciéon. Asimismo, también se ha argumenta-
do que el agotamiento internacional entra en conflicto con los principios de territorialidad e independencia
de las patentes previstos en el Convenio de Paris.'”

De todas formas, otro sector doctrinario sostiene que debe efectuarse una distincién entre territorialidad
y régimen de agotamiento: del hecho de que los derechos de propiedad industrial sean territoriales no cabe
inferir necesariamente que el régimen de agotamiento deba ser territorial, ya que una cuestién es la territo-
rialidad y otra las consecuencias practicas que de ella se derivan; por ejemplo, si una marca o una patente es
concedida en la Reptblica Argentina estara regida por el principio de territorialidad. No obstante lo ante-
rior, dicho derecho de propiedad industrial puede tener consecuencias practicas que van mas alla de la
territorialidad como, por ejemplo, cuando se introduce el producto protegido en el comercio en virtud de
una importacién paralela.'®

Refuerza la interpretacion que admite las importaciones paralelas la nota 13 al articulo 51 del Acuerdo
ADPIC. El articulo 51 establece las llamadas “medidas en frontera”, las cuales obligan a los Estados Miem-
bros a suspender — mediante procedimientos a nivel aduanero o judicial — el despacho a plaza de mercade-
rias en aquellos casos en que el titular de un derecho crea que se producira una importacién de mercancias
falsificadas. Segtiin Moncayo, el hecho de que la nota 13 del articulo 51 establezca que los mencionados
procedimientos no se aplicardn a aquellas mercaderias que hubieren sido puestas en forma licita en el mer-

125 Garcia Vidal, ob. cit.; pag. 580.

126 Correa, Carlos “Integrating Public Health Concerns into Patent Legislation in Developing Countries’; www.southcentre.org/
publications/publichealth/toc.htm; VII. Exceptions to Exclusive Rights. El articulo 8.1 del Acuerdo ADPIC dispone que “Los Miem-
bros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podran adoptar las medidas necesarias para proteger la salud publica y la
nutricion de la poblacion, o para promover el interés piiblico en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconomico y
tecnologico.” Se puede interpretar que las importaciones paralelas constituyen medidas para proteger la salud ptblica ya que se
supone que permitirdn precios mas bajos pudiendo los medicamentos patentados ser vendidos a la poblacién a menor precio. En este
punto, Correa cita la Ley de Medicamentos de Sudafrica, la cual autoriza al Ministro de Salud a establecer condiciones para el suminis-
tro de medicamentos a precios mas accesibles en ciertas circunstancias a fin de proteger la salud del ptblico; en particular, el Ministro
de Salud puede determinar que los derechos respecto de un medicamento con arreglo a una patente otorgada en Sudafrica no se
extenderan a aquellos casos en que dicho medicamento ha sido puesto en el mercado por el propietario del medicamento o con su
consentimiento. Asi, Sudéfrica estaria optando por un sistema internacional de agotamiento. Esta disposicion fue objetada por 42
laboratorios farmacéuticos y motivé la inclusién de Sudaéfrica en la lista de vigilancia del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos con arreglo a la Seccion 301 (Correa, Carlos; ob. cit.).

La Seccién 301 “es el fundamento legal principal en virtud del cual los Estados Unidos pueden imponer sanciones comerciales sobre
paises extranjeros que ya sea violan acuerdos comerciales o de otra forma mantienen en vigor leyes o prdcticas injustificadas y que
restringen el comercio de los Estados Unidos” cfr. sitio web del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, http://
www.ita.doc.gov/td/industry /otea/301alert/about.html.

El argumento utilizado por Estados Unidos para objetar la Ley Sudafricana de Medicamentos era que se estaban limitando los derechos
del titular de una patente ya que, en virtud de la mencionada legislacion, no se podian impedir las importaciones del producto prote-
gido (cfr. el art. 28 del Acuerdo ADPIC).

Correa, Carlos; ob. cit. Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial; articulo 4 bis 1), cfr. Acta de 1967.

128 Cohen Jehoram, Herman; “ Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights’; 1IC; vol. 30; N° 5/1999; pag. 500.
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cado por el titular del derecho o con su autorizacién implica que los Estados Miembros del Acuerdo ADPIC
no quisieron prohibir las importaciones paralelas.’

También es necesario tener en cuenta la nota 6 al articulo 28. El mencionado articulo enumera los dere-
chos de los titulares de patentes, entre los cuales se cuentan — sin caracter taxativo — los de fabricacién,
importacién y venta. Ahora bien, el Acuerdo aclara que las mencionadas facultades estaran sujetas al articu-
lo 6 (que, como ya vimos, trata sobre el agotamiento).’*® Segtin Heath, ello implica que el derecho de impor-
tacion debe adecuarse a los limites establecidos en la ley del pais correspondiente, sin que el hecho de que se
establezca un derecho de importacién pueda ser interpretado en el sentido de favorecer el agotamiento
nacional.”*! Heath considera errada la postura de quienes creen ver la adopcién del agotamiento nacional al
consagrarse en el art. 28 el derecho de importacion ya que, si bien el derecho de importaciéon es ciertamente
atil a fin de frenar las importaciones de productos falsificados (porque de lo contrario el titular de la patente
deberia esperar a que los productos ingresen en el mercado a fin de obtener reparacién), lo anterior no
implica que el derecho de importacién deba seguir reglas distintas de las aplicadas a los derechos de produc-
cién y venta. En otras palabras, si suponemos que el derecho se agota con la primera venta, ello alcanza para
agotar todos los derechos, ya que si al titular de la patente se le reconocen una serie de derechos como la
produccién, venta e importacion, todo el conjunto de derechos queda agotado una vez producida la primera
venta, no pudiendo invocarse por separado un derecho de importacién. Concluye Heath que el considerar
que el ADPIC prohibe las importaciones paralelas cuando el predmbulo del Acuerdo establece la necesidad
de los Miembros de “asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos
derechos no se conviertan a su vez en obstdculos al comercio legitimo” requiere mucha imaginacion.’® Para
Heath ha quedado claro que los Estados miembros del ADPIC se han puesto de acuerdo para ponerse en
desacuerdo (agreed to disagree),” en particular por la Declaracién de Doha sobre el Acuerdo ADPIC y la
salud publica del 14 de noviembre de 2001, que sobre este punto expresa: “ E/ efecto de las disposiciones del
Acuerdo sobre los ADPIC que son pertinentes al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es
dejar a cada miembro en libertad de establecer su propio régimen para tal agotamiento sin impugnacion, a
reserva de las disposiciones de los articulos 3 y 4 sobre trato NMF y trato nacional’.'*

Seguin Abbott, el articulo 6 del ADPIC es el resultado de un compromiso entre los participantes de la
ronda Uruguay. Por un lado, los paises en vias de desarrollo que en su mayoria defendian el agotamiento
internacional, la UE — que intent6 preservar el principio de agotamiento comunitario — y los Estados Unidos,
que favorecian la restriccién de las importaciones paralelas. Abbott sostiene que la férmula a la que se llegd
transmite tres mensajes: 1) la cuestién del agotamiento y las importaciones paralelas no fue ignorada; 2) los
negociadores del ADPIC no llegaron a un consenso sobre este punto; 3) no habiéndose llegado a un consen-
s0, los miembros de la OMC se reservan el derecho de regular las importaciones paralelas en la forma que
consideren apropiada.’®

En mi opinién, el Acuerdo ADPIC permite a sus Miembros adoptar el régimen de agotamiento que
consideren apropiado, y ningtin otro Miembro podra hacer uso del sistema de solucién de controversias

122 Moncayo von Hase, Andrés; ob. cit.; pags. 146/7.

10 1d.; pag. 147.

31 Heath, Christopher; “ Parallel Imports in Asia”; ob. cit.; pag. 23. Esta situacién tendria lugar si se pudiese argumentar que el derecho de
importacién implica que los titulares de derechos de patentes —en virtud de la facultad de importacién — tienen la facultad de obstacu-
lizar las importaciones realizadas al margen de la red oficial en paises donde el titular en cuestién tiene su derecho registrado.
Heath, Christopher; “ Parallel Imports and International Trade”; ob. cit.; pags. 629-630. El texto oficial del Acuerdo se encuentra dispo-
nible en el sitio web oficial de la OMC: http://www.wto.org.

13 Heath, Christopher; “ Parallel Imports in Asia”; ob. cit.; pag. 23.

3% Declaraciéon Ministerial relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Publica. Doc. WT/MIN(01)/DEC/2. Disponible en el sitio web
oficial de la OMC.

Abbott, Frederick, M; “First Report”; ob. cit., pags. 609-10. Abbott sefiala correctamente que similares consideraciones son aplicables
respecto del TODA y del TOIEF. En lo referente al tema que nos ocupa, el art. 6 del TODA establece:

" Articulo 6. Derecho de distribucion. 1) Los autores de obras literarias y artisticas gozardn del derecho exclusivo de autorizar la puesta
a disposicion del publico del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.

2) Nada en el presente Tratado afectard la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que
se aplicard el agotamiento del derecho del parrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un
ejemplar de la obra con autorizacion del autor.”

Por su parte, el art. 8 del TOIEF, dispone:

“Articulo 8. Derecho de Distribucion. 1) Los artistas intérpretes o ejecutantes gozaran del derecho exclusivo de autorizar la puesta a
disposicion del puiblico del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, mediante venta u
otra transferencia de propiedad.

2) Nada en el presente Tratado afectard la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que
se aplicard el agotamiento del derecho del parrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un
ejemplar de la interpretacion o ejecucion fijada con autorizacion del artista intérprete o ejecutante.”
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previsto en el Acuerdo a raiz de dicha eleccién, como tampoco por el hecho de no prever medidas en frontera
contra importaciones paralelas.”®* Mas alla de que algunos articulos permitan dar a entender una toma de
posicién en uno u otro sentido, considero que no fue la intencién de los Estados Parte dejar un tema de tal
importancia librado a la interpretacion doctrinal.

Desde el punto de vista del comercio exterior, la adopcién unilateral del agotamiento internacional pue-
de tener efectos neutrales, o ser una ventaja o desventaja comparativa, dependiendo del alcance del agota-
miento adoptado. Conde Gallego da el siguiente ejemplo: el pais X permite las importaciones paralelas y el
pais Y no las permite. Las empresas de X deberan soportar las importaciones paralelas provenientes de Y, no
pudiendo exportar en forma paralela hacia Y. Por otra parte, las empresas de Y podran frenar las importacio-
nes paralelas que provengan desde X, pero deberdn soportarlas en el territorio de este tltimo. En otras
palabras, entre dos paises con regimenes de agotamiento distintos, las respectivas ventajas y desventajas de
los regimenes de agotamiento se ven compensadas.’”

Sin embargo, el agotamiento internacional puede constituir una desventaja si examinamos la misma
situacién descrita en el parrafo anterior, aunque desde un tercer pais. En otras palabras, tenemos a los mis-
mos paises: X — que permite las importaciones paralelas — e Y, que no las permite. Por otra parte, existen
empresas de X e Y que comercian en un tercer pais, Z. Las empresas de X que comercian en Z deberan tolerar
las importaciones paralelas que provengan desde este tltimo pais (o que les impedird mantener precios
muy bajos en Z a riesgo de tener que tolerar importaciones paralelas). Las empresas de Y podran mantener
precios bajos en Z dado que podrén frenar las importaciones paralelas que provengan de este tltimo pais.
Suponiendo que existan dos empresas, una de X y otra de Y — que compitan con los mismos productos en Z
— las empresas provenientes de Y tendran mayores ventajas comparativas debido a que podran frenar las
importaciones paralelas que se intenten hacer hacia Y. Las empresas de X, por el contrario, no podran dejar
caer los precios més alla de un determinado nivel porque, si asi fuese, deberan soportar importaciones para-
lelas desde Z. Conde Gallego explica que en este caso se ve claramente como la adopcién unilateral del
agotamiento internacional puede ser una desventaja comparativa — en el caso de X — y una ventaja compara-
tiva, en el caso de Y.!*

Finalmente, Abbott expresa que es indudable que existen diferencias entre los mercados de los miembros
de la OMC. Sin embargo, dichas diferencias nunca fueron utilizadas para imponer cupos o medidas de
efecto equivalente en relacién con productos no protegidos por derechos de PI que provinieran de regiones
pobres. Por eso, la regla respecto de los productos protegidos por derechos de PI no deberia ser distinta.'*

C) El agotamiento en el ALCA

El borrador propuesto del Acuerdo que establece el Area de Libre Comercio de las Américas (“ALCA”),
adopta en el articulo 4 de su capitulo sobre propiedad intelectual un principio similar al del Acuerdo sobre
los ADPIC (es decir, se deja librada la decision sobre el tema a los Estados Parte) pero se prevé que las Partes
reveran sus respectivas legislaciones dentro de un plazo maximo de cinco afios a contar desde la entrada en
vigor del Acuerdo para adoptar, como minimo, el agotamiento regional.

D) El agotamiento en el pacto andino

La Decisién Legislativa 486, referida a la propiedad industrial, adopta el agotamiento internacional .’

El agotamiento esta previsto en los arts. 54 (respecto de las patentes), 101 (respecto de los esquemas de
trazado de circuitos integrados) y 158 (respecto de las marcas). Sibien las disposiciones mencionadas no son
idénticas, habida cuenta de las diferencias entre los derechos involucrados, las tres basicamente prevén que
el derecho se agota una vez que el producto protegido hubiese sido puesto licitamente en el comercio de
cualquier pais por el titular del derecho o con su consentimiento, o por otra persona econémicamente vincu-
lada a él.

1% El sistema de solucion de controversias del Acuerdo ADPIC - instrumentado a través de consultas y paneles — es probablemente su
caracteristica mas novedosa, ya que los tratados multilaterales sobre PI tradicionalmente han previsto como mecanismo de solucién de
controversias el recurso a la Corte Internacional de Justicia, el cual era poco utilizado por considerarse engorroso y complicado.

37 Conde Gallego, Beatriz, “ The Principle of Exhaustion of Rights and its Implications for Competition Law”; 1IC; vol. 34; N° 5/2003; pag.
492.

13 1d.; pag. 492.

39 Abbott, Frederick, M., “ First Report”; ob. cit.; pag. 622.

0 Decisién Legislativa 486, Régimen Comtin sobre Propiedad Industrial adoptada en Lima, Pert, el 14 de septiembre de 2000.

revista 7 um.p65 62 16/05/05, 18:58



LA COMPARTIMENTACION DE MERCADOS EN EL AMBITO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 63

En las tres disposiciones se entiende que existe vinculacién econémica entre dos personas cuando una
pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto al ejercicio del
derecho, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

La Decisién Legislativa 351, sobre derecho de autor, no ha regulado el tema.'*!

E) El agotamiento en el Mercosur

El agotamiento estd previsto en el Protocolo de Marcas'*? pero no se consagra un tipo de agotamiento
especifico, sino que se deja librada a los Estados la facultad de prever medidas que lo regulen. El articulo 13
del Protocolo de Marcas dispone “ Agotamiento del derecho. El registro de una marca no podrd impedir la
libre circulacion de los productos marcados, introducidos legitimamente en el comercio por el titular o con la
autorizacion del mismo. Los Estados Parte se comprometen a prever en sus respectivas legislaciones medi-
das que establezcan el Agotamiento del Derecho conferido por el registro.”

El Protocolo de Disefios,'** por su parte, si consagra el agotamiento regional. El articulo 13 del Protocolo
dispone “ Agotamiento del Derecho. La proteccion de un Disefio Industrial en uno de los Estados Partes no
podrd impedir la libre circulacion de los articulos que ostenten o incorporen el mismo disefio después que
hayan sido introducidos legitimamente en el comercio de cualquiera de los Estados Partes del MERCOSUR,
por el titular o con su consentimiento.” De la disposicion citada, surge claramente que el Protocolo ha adop-
tado el agotamiento regional.

Analizando la disposicién comentada, Martinez Medrano ha dicho que “Z/ ejercicio del derecho del
titular del disefio se ejerce (en su faz positiva) con la introduccion del producto que lo incorpora en el merca-
do. Esta primera comercializacion, realizada por el titular o por un tercero con su autorizacion, es el ejercicio
de su derecho, el cual se agota con ese ejercicio.”'**

El autor citado expresa que el articulo 13 del Protocolo de Disefios constituye una toma de posiciéon en el
marco del Mercosur respecto del agotamiento.™*® Si bien ello es cierto, no se entiende por qué en el Protocolo
de Marcas no se fijé una posicién dentro del Mercosur y respecto de los disefios se opté por el agotamiento
regional. Ademas de constituir una contradiccién que no encuentra mayor fundamento, el hecho de que no
se haya adoptado expresamente el agotamiento regional en materia de marcas podria causar una disfuncién
en el mercado interno resultante de disparidades en las legislaciones (v. pto. III.1.1 mas arriba).

Por otro lado, resulta claro que no se desarrollara en el Mercosur la abundante jurisprudencia dictada
sobre agotamiento del derecho en el ambito de UE mientras no exista un érgano jurisdiccional permanente.
Actualmente (junio de 2004), el Mercosur cuenta con la siguiente estructura institucional: Consejo del Merca-
do Comiin (6rgano supremo que fija las politicas del mercado comtin conforme el Tratado de Asuncién), el
Grupo Mercado Comiin (6rgano ejecutivo del Mercosur encargado de velar por el cumplimiento del Tratado
de Asuncién), la Comisién de Comercio (encargada de aplicar los instrumentos de politica comercial acorda-
dos en el marco del Mercosur), la Comisién parlamentaria Conjunta (érgano representativo de los parlamen-
tos de los Estados Parte), el Foro Consultivo Econémico-Social (que representa a los sectores econémicos y
sociales de los Estados parte) y la Secretaria (que cumple funciones organizativas). Aunque existen laudos
dictados por tribunales arbitrales del Mercosur, dichos tribunales son ad hoc'y, si bien el Tratado de Asun-
cién preveia que antes del 31 de diciembre de 1994 los Estados Partes adoptaran un Sistema Permanente de
Solucién de Controversias para el Mercado Comtin, ello no ocurrié y no esta previsto que ocurra en un
futuro cercano.'*

Cabe aclarar que, a la fecha, ni el Protocolo de Marcas ni el de Disefios han entrado en vigor.

41 Decision Legislativa 351, Régimen Comutin sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, adoptada en Lima, Pert, el 17 de diciembre de

1993.

Protocolo de Armonizacién de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia

y Denominaciones de Origen; Documento MERCOSUR/CMC/DEC. N° 8/95.

43 Protocolo de Armonizacion de Normas en Materia de Disefios Industriales; MERCOSUR/CMC/DEC. N°16/98.

4 Martinez Medrano, Gabriel A.; “El Disefo Industrial en el Mercosur”; Jurisprudencia Argentina; T. III; 2000; Buenos Aires; pag. 1336.

5 1d.; pag. 1336.

M6 Para mayor informacion sobre la estructura institucional del Mercosur, visitar el sitio de Internet de la organizacion: http://
WWW.MErcosur.org.uy.
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F) El agotamiento en la Argentina

1. El agotamiento en el ambito del derecho de marca

Si bien la Ley de Marcas actual (N° 22.362) nada dice sobre el tema, podriamos interpretar que el art. 48
inc.5 dela anterior Ley de Marcas N° 3.975 prohibia las importaciones paralelas, ya que sancionaba penalmente
a quien vendia “marcas auténticas sin conocimiento de su propietario”

Bajo la Ley 3.975 se dict6 un cierto niimero de fallos sobre casos de importacién paralela o cuestiones
relacionadas.”® Sin embargo, no es facil establecer una serie de principios a partir de dicha jurisprudencia
dado que las decisiones fueron variadas. Si es posible decir que, en los dos casos en que la importacién
paralela involucraba productos protegidos por marcas cuyos titulares eran los mismos en la Argentina y en
el extranjero (R.E.G. y Precisa, comentados mds adelante), los tribunales intervinientes decidieron que se
habia producido agotamiento (aunque sin utilizar expresamente dicho término).

En el caso Lemonnier c. Simsilevich,' la firma querellante era titular de las marcas CURALUES,
ERYTHROLUES y PILULES ORIENTALES para productos medicinales que adquiria de sus fabricantes fran-
ceses, a titulo de concesionaria exclusiva en la Reptiblica Argentina, e inici6 querella contra los Sres. Marcos
Simsilevich y Luis Hendler a fin de que cesaran en el uso en el pais de productos identificados con dichas
marcas. Los querellados habian adquirido los articulos cuestionados directamente de sus productores fran-
ceses.

Los querellados imputaron a la firma querellante haber incurrido en précticas restrictivas de la compe-
tencia, a lo cual el juez de primera instancia respondié que no se podia considerar que la Ley de Marcas
vulnerase la libre competencia, sino que la reglamentaba sin desconocerla garantizando asimismo la propie-
dad industrial y protegiendo los derechos de los productores, comerciantes y consumidores.

Los querellados también sostuvieron que al haber existido en el mercado — con anterioridad a la fecha en
que la querellante registr6 sus marcas — productos con idénticas marcas, las registradas por la actora carecian
de novedad. Sin embargo, el juez sostuvo que la novedad exigida por la Ley de Marcas no era absoluta, ya
que la marca s6lo debia ser novedosa respecto del articulo a distinguir. El juez consider6 que en el presente
caso no podia afirmarse que las marcas fundamento de la accion hubieren perdido su caracter novedoso
dado que se trataba de productos de la misma fabrica y nadie habia usado dichos nombres para distinguir
articulos similares.” En funcién de lo anterior, el juez de primera instancia condené a los imputados.

La Camara, en cambio, estim6 que los imputados no se hallaban incursos en ninguno de los tipos estable-
cidos por los incs. 5y 6 del art. 48 de la Ley 3.975'! expresando que en el presente caso los Sres. Simsilevich
y Hendler habian vendido articulos con marcas legitimas comprados a su propio fabricante. Segtin la Cdma-
ra, la mencion a los que “vendan marcas auténticas sin conocimiento de su propietario”, contenida en el inc.
5 del art.48, debia entenderse como referida la venta de clisés o etiquetas auténticos, no a los productos
mismos. Tampoco era aplicable el inc. 6 del articulo analizado ya que los productos farmacéuticos que ven-
dian los querellados eran legitimos y las marcas auténticas. Conforme a la Camara, la querellante tendria
que haber acordado con los fabricantes que éstos no vendieran a otros comerciantes si querian proteger su

47 El mencionado articulo expresaba “Art. 48.- Serdn castigados con multa de veinte a quinientos pesos moneda nacional y arresto de un

5°) Los que a sabiendas vendan, pongan en venta, o se presten a vender marcas falsificadas y los que vendan marcas falsificadas y los

que vendan marcas auténticas sin conocimiento de su propietario.....”

En el presente trabajo se cita ademas un fallo — Bardahl — dictado bajo la Ley 22.362, ademés de dos fallos — Francmode — dictados

cuando la Ley 22.362 ya habia entrado en vigencia pero decididos con arreglo a la vieja Ley (ya que los hechos discutidos habian tenido

lugar estando vigente ésta tiltima).

Sefores L. Lemonnier y Cia contra Marcos Simsilevich y otro, por usurpacién de marca. Corte Suprema de Justicia de la Nacion; 11 de

diciembre de 1931.

150 Considero imprecisa la aplicacion de la palabra “novedosa” a una marca, concepto que parece mas bien aplicable al &mbito de las
patentes. El fallo probablemente debi6 haberse referido a la “ausencia de confusién de la marca”. Por otro lado, la “novedad” en el
sentido del derecho de patentes no es relevante en el ambito de las marcas ya que puede solicitarse una marca previamente usada y
hasta incluso registrada, si es que su titular la dej6 de usar o no la renové a su vencimiento. Sabemos que en el derecho de patentes, en
cambio, el uso previo de la invencion cuyo patentamiento se solicita puede llegar a implicar pérdida de la novedad, y por lo tanto del
derecho a patentar.

51 Elinciso 6 del art. 48 de la Ley 3.975 establecia:

" Art. 48.- Serdn castigados con multa de veinte a quinientos pesos moneda nacional y arresto de un mes a un ario, no pudiendo ser
redimida con dinero la pena corporal.......

69) Los que con conocimiento vendan, pongan en venta, se presten a vender o a circular articulos con marca falsificada o fraudulenta-
mente imitada......"
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condicién de representantes exclusivos en la Argentina. Sin embargo, lo anterior no podia dar lugar a auto-
rizar a la querellante a perseguir criminalmente a los comerciantes a quienes el fabricante hubiese vendido
en el extranjero los mismos productos. Por ende, si los fabricantes — aunque hubiesen registrado sus marcas
en el pais — no habrian podido perseguir a los querellados, con mds razén tampoco lo podia hacer la quere-
llante, que era una mera concesionaria. En razon de lo anterior, la CAmara revoco el fallo de primera instan-
cia, absolviendo a los imputados; contra dicha sentencia, la querellante interpuso recurso extraordinario.

En su dictamen ante la Corte, el Procurador expresé que la propiedad de una marca acuerda a su titular
el derecho exclusivo de usar en los objetos de comercio el signo distintivo, lo cual incluye la facultad de
ejercer acciones penales. Por ello, no podia admitirse que en la Argentina un comerciante tuviese que tolerar
que un tercero utilizase la marca de tal comerciante sin que éste pudiese impedirlo. No importaba a tales
fines que los productos hubiesen sido adquiridos en el extranjero al mismo fabricante, ya que éste no hubiera
podido venderlos en la Argentina por no tener registrada aqui la marca a su nombre, razén por la cual no
podia transmitir a terceros un derecho que él no tenia. El Procurador tampoco consideré que los querellantes
deberian haberse asegurado que los fabricantes no vendiesen a terceros los productos respecto de los cuales
ellos eran representantes exclusivos ya que, si asi fuera, resultarian ilusorias las disposiciones de la Ley
3.975, en particular de su art. 6, debiendo los titulares de marcas recurrir a otras normas para proteger sus
derechos.

Segtn el Procurador, los querellados habian cometido el delito previsto en el inc. 5 del art. 48 ya que
habian vendido marcas sin conocimiento de su propietario, es decir, habian cometido el delito de usurpacién
de marca. Y atin en el hipotético caso en que la querellante hubiese incurrido en practicas anticompetitivas —
tal como sostuvieron los querellados — se trataria de diferentes infracciones que no podian detener el proceso
iniciado, asi como tampoco era relevante la alegada falta de novedad esgrimida por los querellados ya que
no se habia probado que los nombres de esas marcas se hubiesen usado para distinguir articulos similares.'
Por ende, el Procurador aconsej6 que el fallo de Camara fuese revocado condenando a los imputados.

En su fallo, la Corte recordé que, en el régimen establecido por la Ley 3.975, se protegia la marca registra-
da conforme a las disposiciones de la Ley, es decir, el registro de una marca tenia caracter atributivo y, en
consecuencia, las marcas extranjeras sélo eran vélidas desde su registro en el pais. Por lo tanto, los fabrican-
tes franceses que vendieron los productos a los querellados no podian hacer circular marcas no registradas
en el pais, a pesar de que si lo estaban en Francia. La Corte expresé que, si los fabricantes mismos no podian
hacer uso de las marcas, lo propio podia decirse de terceros como los querellados.

La Corte dijo asimismo que no obstaba a la acciéon de la querellante el hecho de que no fabricaba los
productos cuya venta intentaba hacer cesar ya que la Ley de Marcas de Fabrica, Comercio y Agricultura
amparaba — como su nombre indicaba — por igual al fabricante, al comerciante y al agricultor; siendo la firma
Lemonnier una intermediaria, le cabia la calificacién de “comerciante” que la Ley amparaba y, por lo tanto,
podia reclamar por la violacién de su marca.

La Corte tampoco consider¢ relevante el argumento basado en las practicas anticompetitivas ya que si
bien reconoci6é que el art. 14 de la Constitucién establece la libertad de comerciar,'™ ésta — al igual que los
demaés derechos de jerarquia constitucional — se halla sujeta a las leyes que reglamentan su ejercicio, entre las
cuales se cuentan las que protegen los derechos de propiedad industrial e intelectual.

La Corte remarcé que el inc. 4 del art. 48 sancionaba a los que “pongan a sabiendas sobre sus productos
o efectos de su comercio una marca ajena o fraudulentamente imitada”, y el inc. 5 a los que vendan marcas
auténticas sin conocimiento de su propietario. Si se interpretaban ambas disposiciones, podia concluirse que
la primera penaba la imposicién de una marca ajena sobre los productos propios y la segunda penaba el acto
de vender marcas ajenas sobre productos propios o ajenos. Segtin la Corte, la interpretacion de la Ley 3.975
permitia concluir que, una vez registrada en el pais una marca para determinados productos, sin importar si
éstos o aquélla eran nacionales o extranjeros, nadie la podia emplear, razonamiento aplicable incluso al
propio fabricante de los productos. A raiz de lo anterior, la Corte expres6 que no podia admitirse que se pene
al que use o venda etiquetas o marcas ajenas y no al que las vende pegadas a las mercaderias que individualiza,
sean éstas auténticas, falsificadas o imitadas. Por lo tanto, correspondia revocar la sentencia objeto de recur-
so condenando a los imputados.

52 El cual disponia que “La propiedad exclusiva de la marca, asi como el derecho de oponerse al uso de cualquiera otra que pueda

producir directa o indirectamente confusion entre los productos, corresponderd al industrial, comerciante o agricultor que haya llena-

do los requisitos exigidos por la ley.”

15 Nuevamente, se aplica en forma a nuestro juicio incorrecta el concepto de “novedad” respecto de las marcas.

54 El art. 14 de la Constitucién Nacional (parte pertinente) dispone “ 7odos los habitantes de la Nacion gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria licita; de navegar y comerciar....
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En el caso Tauber c. Veneziani, ' el actor promovié querella en sede penal a raiz de que el acusado vendia
pulverizadores marca IDEAL, sabiendo que Tauber era propietario de dicha marca proteger los menciona-
dos productos.

Conforme el querellante, Veneziani habia cometido el delito tipificado en los incs. 5 y 6 del art. 48 de la
Ley 3.975.

Segtn el juez de primera instancia, del examen del articulo secuestrado, surgia que la marca con la que
aquél estaba identificada habia sido aplicada en Suiza y procedia de su fabricante legitimo en dicho pafs.

En vista de lo anterior, el juez concluy6 que la venta del mencionado articulo imputada al acusado como
delictuosa no estaba comprendida en la disposicion citada de la Ley de Marcas ya que no podia afirmarse
que el producto llevase una marca falsificada. Por consiguiente, en primera instancia se absolvi6 al imputa-
do, siendo la sentencia confirmada por la Camara. Contra la sentencia de Camara, el querellante interpuso
recurso extraordinario.

En su dictamen ante la Corte, el Procurador — basandose en el caso Lemonnier — expresé que no era
admisible que en territorio argentino un comerciante debiese tolerar que terceros utilicen la marca registrada
a su nombre sin poder ejercer los medios legales para impedir dicha conducta, sin importar que los produc-
tos importados hubiesen sido adquiridos en el extranjero al fabricante titular de la marca que en dicho pais
protege los productos, ya que si dicho fabricante no hubiese podido vender los productos en la Argentina,
tampoco podran hacerlo los que aleguen estar autorizados por aquél. En forma coincidente con el Procura-
dor, la Corte revoco la sentencia de Camara.

En el caso Lutz Ferrando c. Karlsberg,"™ la querellante inici6 acciones contra el Sr. José Karlsberg a raiz
de que éste posefa en su domicilio cAmaras fotograficas, numerosos objetivos y repuestos legitimos que
llevaban la marca LEICA, registrada por la actora. El acusado aleg6 que habia adquirido la mercaderia de
segunda mano con el fin de revenderla y que no le eran aplicables las conclusiones del fallo Lemonnier, ya
que no vendia las maquinas marca LEICA en la misma forma que lo hacia el titular de la marca en nuestro
pais sino que sélo se dedicaba a la venta de segunda mano. El juez concluyé que esta circunstancia no era
cierta y que, en realidad, el imputado adquiria los productos de judios alemanes que — escapando del régi-
men nazi — llegaban a nuestro pais y vendian los articulos mencionados a Karlsberg con el fin de obtener
dinero dado que no se les permitia salir de Alemania con efectivo. Debido a la forma de comercializacién, el
Sr. Karlsberg no abonaba impuestos ni derechos aduaneros, por lo que su precio de venta era mucho menor
al de la sociedad querellante, la cual importaba la mercaderia legalmente y efectuaba publicidad para pro-
mocionar la venta de los productos.

El juez de la causa consideré — basdndose una vez mas en el fallo Lemonnier — que la conducta del
imputado estaba comprendida en el inc. 5 del art. 48 de la Ley 3.975, conducta agravada en este caso por
tratarse de mercaderia contrabandeada.

La Camara consider6 que el caso Lemonnier no era aplicable al presente ya que el presente se referia a un
supuesto habitual de comercializacion de productos de segunda mano identificados con marcas conocidas,
que tenia lugar por la particular circunstancia de estar prohibida en Europa la exportacién de dinero. La
Camara expres6 que tal actividad comercial era licita y no infringfa la Ley de Marcas ya que, al tratarse de
mercaderia auténtica, no se violaba la funcién de identificacién de origen de la marca. En el presente caso, no
podia decirse que la venta por un particular de un articulo que adquirié para su uso -y la compra del mismo
articulo por un intermediario — estaba comprendida en el supuesto de venta de marcas ajenas sobre produc-
tos propios, ya que dicha actividad no tenia el propésito de realizar un acto de competencia desleal al titular
de la marca, que era en realidad el supuesto que el inc. 5 del art. 48 estaba destinado a combatir. En funcién
de lo anterior, la Camara revoco el fallo de primera instancia absolviendo al imputado, lo cual fue confirma-
do por la Corte.

En el caso Precisa c. Missé' la actora — quien poseia poder suficiente de Precisa A.G. Fabrique de Machines
a Calculer, de Suiza — promovié demanda contra los Sres. Esteban Missé y Federico Polus a fin de que se los
condene a cesar en el uso de la marca PRECISA més dafios y perjuicios. Missé vendia en su local maquinas
de calcular identificadas con la marca indicada, que aparentemente habian sido adquiridas del codemandado
Polus. Tanto en primera como en segunda instancia, se consideré que las maquinas PRECISA en poder de
Missé eran de procedencia legitima, por lo que se decidié que no se habia producido violacién a la Ley de

%5 Don Carlos Federico Tauber c. don Carlos Veneziani, por usurpacién de marca. Corte Suprema de Justicia de la Nacién; 3 de agosto de
1932.

% Lutz Ferrando y Cia S.A. Industrial y Comercial c. José Karlsberg; Corte Suprema de Justicia de la Nacion; 15 de diciembre de 1943.

57 Precisa Argentina (Soc. de Resp. Ltda..) c. Missé, Esteban y otro; Corte Suprema de Justicia de la Nacién; 28 de abril de 1958.
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Marcas dado que el hecho perseguido habia sido una simple reventa de productos auténticos que no habia
perjudicado el derecho de marca de Precisa A.G.

Al interponer recurso extraordinario, el apelante sostuvo que las acciones promovidas estaban fundadas
en (i) la violacién a la marca PRECISA de Precisa A.G. y (ii) el perjuicio sufrido por la actora en su caracter de
titular del nombre comercial Precisa Argentina (Soc. de Resp. Ltda.).

Si bien la actora trajo a colacién el caso Lemonnier para intentar demostrar que la venta efectuada por
Missé debia ser declarada ilicita, el Procurador sostuvo que las situaciones en ambos casos eran distintas, ya
que mientras en el caso Lemonnier la marca que identificaba al producto pertenecia a titulares distintos en el
pais y en el exterior, en este caso era el propio fabricante de las maquinas quien tenia registrada a su nombre
la marca PRECISA, no pudiendo advertirse perjuicio a su derecho marcario por la reventa en el pais de las
maquinas en cuestion.

El Procurador consideré que tampoco se habia ocasionado perjuicio a la actora en su nombre comercial
ya que en el presente caso los demandados se habian limitado vender maquinas legitimas que provenian de
su verdadero fabricante suizo, razén por la cual no podria existir el animo ni la posibilidad de que los
demandados puedan inducir a error a eventuales compradores de las maquinas, ya que éstos adquiririan
exactamente lo que buscaban: maquinas de calcular marca PRECISA auténticas.

En su fallo, la Corte reiteré que el caso bajo analisis se referia a una simple reventa de productos auténti-
cos que no perjudicaba al titular de la marca, ya que no se trataba de dos marcas — la argentina y la suiza —
destinadas a cubrir productos diferentes, sino de un solo producto y de una sola marca registrada a los fines
de su proteccién en Suiza y en nuestro pais.

La Corte consideré ademas que la Camara habia interpretado en forma correcta el término “marcas
auténticas” contenido en el ya mencionado art. 48 inc. 5, ya que dicha norma cubria el supuesto de venta de
marcas auténticas en casos donde — a diferencia del presente — los titulares en nuestro pais y en el extranjero
no eran los mismos. La Corte expresé que, de acuerdo con el principio de territorialidad aplicable en el
derecho marcario, es posible que el titular de una marca registrada en el pais pueda oponerse en éste al uso
de la misma marca registrada legitimamente en el extranjero a nombre de otro. No obstante lo anterior, dicho
principio no podia significar un obstaculo a la libre circulacién de productos que el mismo titular de la marca
argentina hubiese puesto en el comercio (“entregado al mercado”, segun las palabras de la Corte) en el
extranjero protegidos por la misma marca extranjera.

La Corte — en forma concordante con el Procurador — consideré que no se habia producido violacién a los
derechos de la actora derivados del nombre comercial Precisa Argentina ya que, al no existir uso ilegitimo de
marca ajena, tampoco se habia producido un ataque a los derechos derivados del uso del nombre comercial.

Enel caso R.E.G. c. El Encendido,® la actora promovi6é demanda contra El Encendido S.A.C.I. Importadora
y Exportadora a fin de que se ordenara a ésta a cesar de vender bujias para automotores marca BERU y al
pago de una indemnizacién por dafios y perjuicios. En primera instancia la demanda fue rechazada.

Al fundamentar su recurso en segunda instancia, la actora expresé6 que las bujias importadas por terceros
y vendidas por la demandada eran fabricadas por la actora, por lo que la venta de bujias marca BERU por El
Encendido configuraba un uso marcario ilicito.

La Camara expres6 que — de la prueba producida en la causa — surgia claramente que la actora era titular
de la marca BERU para la antigua clase nacional 12 (que cubria, entre otros productos, partes de automoto-
res) y que, con arreglo a un acuerdo de representacioén celebrado por ésta con la empresa “BERU Verkaufs
Gesellschaft mbH Ludwiesburg”, explotaba la marca BERU que cubria bujias para automotores.

No obstante lo anterior, la Camara expresé que existia abundante prueba en autos que demostraba que -
no obstante ser R.E.G. Argentina representante exclusiva de la empresa alemana — ésta habia vendido en
Alemania, por intermedio de su distribuidor, bujias marca BERU a un tercero (es decir, no a la actora) para
ser introducidas en la Argentina; resultaba también de las constancias aportadas a la causa que la demanda-
da habia adquirido las bujias en cuestién de esa partida importada.

La Camara concluy6 que no se habia vulnerado el derecho marcario de la actora ya que la demandada se
habia limitado a realizar un tipico acto de comercio amparado por el Cédigo de la materia y por el art. 14 de
la Constitucién Nacional y que, de sancionarla por dicha actividad, se vulnerarian principios constituciona-
les que la tutelaban incuestionablemente. En funcién de lo anterior, la Camara confirmé la sentencia de
primera instancia admitiendo la importacién paralela.

% R.E.G. Argentina S.R.L. c. El Encendido S.A.C.I.LE. s/ Medidas Previas y Ordinario; Sala Civil y Comercial N° 1 de la Camara Nacional
de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo; Sentencia del 28 de diciembre de 1973; Causa N° 2656.

revista 7 um.p65 67 16/05/05, 18:58



68 REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO

En el caso Francmode c. Danduf,’® la actora — en su caracter de titular de la marca PIERRE CARDIN -
demandé a Danduf a fin de que se la hiciera cesar en el uso de la mencionada marca y a la restitucion de
frutos por el uso indebido. La actora promovié la demanda al enterarse de que en un comercio de la
Ciudad de Buenos Aires se estaban comercializando prendas de vestir que llevaban indebidamente la
marca PIERRE CARDIN (que habia adquirido en virtud de una transferencia de la firma francesa del
mismo nombre).

La demandada alegaba haber adquirido de buena fe las mercaderias de Tunuyan S.A. — otra empresa
argentina — expresando que ésta tltima también las habia adquirido legitimamente. En primera instancia se
hizo lugar parcialmente a la demanda, ordenando a Danduf a cesar en el uso de la marca y rechazando el
reclamo de restitucién de frutos que habia exigido Francmode.

Segun la Camara, el régimen de marcas y su reglamentacion prevén la publicacién de las marcas
solicitadas y concedidas, por lo que un comerciante estd obligado — antes de comprar y revender pro-
ductos que llevan una marca conocida como PIERRE CARDIN - a adoptar los recaudos necesarios para
asegurarse de que no vulnera derechos ajenos. Agregé la Cdmara que, si bien no era posible determinar
con certeza si eran o no auténticos los productos adquiridos por la demandada a Tunuyan S.A. — proce-
dentes de Panama — debia ordenarse el cese de uso ya que nadie, sin autorizacién del titular del registro
marcario en nuestro pais, puede invadir el &mbito otorgado a su marca. Citando el art. 58'®° de la ante-
rior Ley de Marcas 3.975, la Cdmara recordé que todos los comerciantes estan obligados a averiguar el
origen de los productos que venden. La Camara consider6 que tampoco era suficiente decir que el pro-
ducto ha sido importado del exterior ya que el art. 57'' de la Ley 3.975 disponia que el titular de una
marca registrada podia solicitar el embargo en aduana de objetos que infringian su derecho, agregando
que el art. 48 inc. 5° sancionaba a los que — como ya vimos — “ vendan marcas auténticas sin conocimiento
de su propietario” . Por otro lado, la Camara hizo lugar al reclamo de restitucién de frutos por conside-
rar que Danduf habia obrado negligentemente al comercializar los productos cuestionados sin cercio-
rarse de su origen, lo cual estaba con mayor razén obligada a hacer tratdndose en el caso bajo analisis de
una marca notoria.

En el caso Francmode c. Dante,' el demandado habia importado — también de Panama — camisas y
anteojos auténticos con la marca PIERRE CARDIN, habiendo la mercaderia ingresado conforme a las leyes
aduaneras, aunque sin autorizaciéon de Francmode (titular de la marca). En funcién de lo anterior, la deman-
dada argumentaba que la operacién realizada no caia dentro del articulo 6 de la Ley 3.975 (vigente cuando se
realiz6 la operacion), sino que constituia una venta de “marcas auténticas sin conocimiento de su propieta-
rio” por lo que pertenecia al &mbito penal. A este argumento, la Cdmara respondié que, si bien el art. 6 de la
Ley 3.975 preveia la accién civil para el caso de un uso marcario que produjese confusién, no correspondia
atenerse a una interpretacién puramente literal del texto legal. La Camara consideré que la tutela del dere-
cho marcario quedaria sumamente restringida si en virtud de una violacién como la analizada el titular s6lo
pudiese obtener la aplicacién de una sancién penal y que, considerando que el derecho que se intentaba
proteger no perseguia una sancién penal, sino el reconocimiento del privilegio de explotacion que poseia
Francmode sobre la marca PIERRE CARDIN vy el resarcimiento de los dafios y perjuicios, correspondia la
accién civil de cese de uso de la marca auténtica PIERRE CARDIN sin autorizacién de su propietario. En
funcién de lo anterior, y citando el caso Francmode c. Danduf, la Camara expresé que nadie, sin autorizacién
del titular del registro en nuestro pais, puede invadir el &mbito otorgado a su marca y que, de producirse una
violacién, se configuraba un ilicito civil — més alla de que exista buena o mala fe — susceptible de ser tutelado
por dicha via.

1% Francmode S.A. ¢/ Danduf S.A.C.I.EIL s/ Cese de Uso Indebido de Marca PIERRE CARDIN; Sala 3 de la Camara Nacional de Apelacio-
nes en lo Civil y Comercial Federal; Sentencia del 14 de agosto de 1984; Causa 2357.

10 El mencionado art. 58 disponia “ Los que venden o ponen en venta mercaderias o productos con marca usurpada, imitada o falsificada,
estan obligados a dar al comerciante o fabricante, duerio de ellas, noticias completas por escrito sobre el nombre y direccion del que le
haya vendido o procurado la mercaderia, asi como sobre la época en que haya comenzado el expendio, y en caso de resistencia, podran
ser compelidos judicialmente, so pena de ser considerados como complices del delincuente.”

1ol El cual establecia (parte pertinente) que “ 7odo propietario de una marca de fabrica, de comercio o agricultura, a cuyo conocimiento
llegase la noticia de hallarse en la aduana, correo u otra reparticion fiscal o sitio, etiquetas, cdpsulas, envases o cualquier otro objeto
similar, a los que constituyen o pertenecen a su marca, podra presentarse a la autoridad competente pidiendo el embargo de dichos
objetos....." .

2 Francmode S.A. ¢/ Dante S.A. s/ Cese de Marca; Sala 1 de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal;
Sentencia del 18 de octubre de 1985; Causa 3139.
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En el caso Bardahl c. Eduardo Brabo S.R.L.,'*® la actora solicit6 la adopciéon de medidas cautelares confor-
me lo establecido en los arts. 38 y 39 de la Ley 22.362'%* al detectar que la firma Eduardo Brabo S.R.L. comer-
cializaba productos que llevaban la marca “NO SMOKE” de Bardahl, que no habian sido fabricados por la
actora, titular de la mencionada marca. Posteriormente, Bardahl promovié la accién de fondo por cese de
uso. En primera instancia, el juez rechazé la demanda argumentando que la actora no habia podido probar
la usurpaciéon marcaria.

La Camara expreso que, al ser Bardahl titular de la marca “NO SMOKE”, podia demandar el cese de uso,
bastando para la procedencia de tal pretension que se probara el uso de una marca en infraccién, es decir,
perteneciente a un tercero y sin autorizaciéon para hacerlo. Al trabarse las medidas cautelares, se verificé que
los productos secuestrados en una sucursal de la firma demandada no eran los que producia en el pais la
accionante (por ejemplo, las etiquetas de los envases estaban escritas en inglés). Por otra parte, la Camara
recalc6é que la demandada no habia acreditado estar autorizada para la exhibicion de los envases que in-
clufan la marca de la actora y el nombre de ésta.

La Camara destacé que la demandada habia obrado de mala fe al adquirir los envases cuestionados ya
que — al ser cliente de Bardahl Argentina — sabia con certeza que esos productos no tenian origen en ésta
dltima, resultando indiferente — en funcion del principio de territorialidad aplicable en el derecho de marcas
— que dichos productos hubiesen sido en tltima instancia adquiridos de un exportador extranjero con dere-
cho a esa marca y ese nombre en su pais de origen. En vista de lo antedicho, la Cdmara revocé la sentencia,
admitiendo la demanda por cese de uso de marca y nombre.

Reflexionando sobre la jurisprudencia analizada, llama la atencién que en ninguno de los casos anterior-
mente citados los tribunales intervinientes utilizan las palabras “agotamiento” o “importacién paralela”.

Por otro lado, considero que deben distinguirse los supuestos de comercio paralelo: en primer lugar,
puede ocurrir que el titular argentino y el extranjero de la marca sean distintos y no estén relacionados. En
ese caso, seria legitimo que el titular argentino de la marca se oponga a la importacién'® ya que, en funcién
del principio de territorialidad, pueden existir dos marcas idénticas para distinguir los mismos productos en
distintos paises. Por lo tanto, el titular argentino no tiene por qué tolerar que se vendan productos que —a
pesar de ser auténticos en su pais de origen — violan una marca argentina.

En segundo lugar, puede ocurrir que el titular argentino y el extranjero de la marca sean distintos pero
estén relacionados.® En ese caso, el titular argentino de la marca no podria a mi juicio oponerse a la impor-
tacién paralela ya que la titularidad de la marca a nombre de diferentes empresas en diferentes paises puede
en realidad constituir una estrategia de compartimentacién de mercados. Ello puede ocurrir, por ejemplo,
cuando una empresa que opera a nivel mundial registra sus marcas a nombre de diferentes titulares en
distintos paises. Si en este supuesto hubiese legislacién que interpretase que el derecho no se agota, el titular
registraria su marca a nombre de diferentes empresas en los diversos paises en que opera cobrando el precio

165 Bardahl Lubricantes Argentina S.A. c. Eduardo Brabo S.R.L. s/ Cese de Uso de Marcas. Dafios y Perjuicios; Sala 2 de la Camara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal; Sentencia del 15 de octubre de 1999; Causa 29.495/95.

"Art. 38 - Todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca en
infraccion conforme a lo establecido en el articulo 31, puede solicitar al juez competente:

a) el embargo de los objetos;

b) su inventario y descripcion;

¢) el secuestro de uno de los objetos en infraccion.

Sin perjuicio de la facultad del juez de ordenar estas medidas de oficio, podra requerir caucion suficiente al peticionario cuando estime
que éste carezca de responsabilidad patrimonial para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho.”

“Art. 39 - Aquél en cuyo poder se encuentran objetos en infraccion, debe acreditar e informar sobre:

a) el nombre y direccion de quién se los vendi6 o procuré y la fecha en que ello ocurri6, con exhibicion de la factura o boleta de compra
respectiva;

b) la cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio con exhibicion de la factura o boleta de venta respectiva,

¢) laidentidad de las personas a quienes les vendi6 o entrego los objetos en infraccion.

Todo ello debera constar en el acta que se levantard al realizarse las medidas previstas en el Articulo 38.

La negativa a suministrar los informes previstos en este articulo, asi como también la carencia de la documentacion que sirva de
respaldo comercial a los objetos en infraccion, autorizard a presumir que su tenedor es participe en la falsificacion o imitacion fraudu-
lenta. Esos informes podran ampliarse o completarse en sede judicial tanto a iniciativa del propio interesado como por solicitud del
Juez, que podrd intimar a este efecto por un plazo determinado.”

Desde ya que —debido al principio de especialidad —no podria oponerse a la importacién si los productos importados identificados con
la misma marca pertenecen a una clase distinta y no relacionada con aquella donde esta registrada la marca argentina.

La relacién puede resultar de un contrato de licencia o también podria ocurrir que la titular argentina de la marca sea una sociedad
controlada por una casa matriz extranjera. Los anteriores ejemplos pretenden ser meramente enunciativos, por lo que podrian presen-
tarse otro tipo de relaciones que den lugar al agotamiento del derecho. A nivel legislativo, corresponderia adoptar una formulacion
amplia del agotamiento en casos de empresas relacionadas. De no adoptarse legislacion, corresponderia evaluar el tema de acuerdo
con las circunstancias de cada caso.

164

165

166
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que desea en cada pais pudiendo siempre obstaculizar las importaciones paralelas que se produzcan. Sin
embargo, un supuesto como el analizado seria injusto ya que el titular de la marca en realidad ha obtenido
provecho (a través de empresas de su grupo) por la venta de su producto protegido, razén por la cual
corresponderia que se agote el derecho.*”

También podria ocurrir que el titular argentino y el extranjero de las marcas sean distintos, no estén
relacionados y ademas haya habido mala fe del titular argentino al momento de registrar su marca (es decir,
el titular argentino copi6 la marca del extranjero). En este caso, si se produjese una importacién de productos
que provienen del exterior y que llevan la marca argentina registrada de mala fe, el titular argentino de la
marca no podria tomar ninguna accién para frenar dicha importacién, en virtud de lo dispuesto en el art. 24
inc. b) de la Ley 22.362.168

Sibien la Ley de Marcas no menciona expresamente el agotamiento o las importaciones paralelas, puede
considerarse que el art. 31, incs. b) y c), prohibe las importaciones al margen de la red oficial. Dichas dispo-
siciones establecen:

Articulo 31. - “Sera reprimido con prision de tres (3) meses a dos (2) afios pudiendo aplicarse ademas
una multa de pesos argentinos mil setecientos treinta y cuatro ($a. 1.734) a pesos argentinos doscientos

b) el que use una marca registrada o una designacioén falsificada, fraudulentamente emitida o pertene-
ciente a un tercero sin su autorizacion;

¢) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designacion falsificada, fraudulentamente
imitada o perteneciente a un tercero sin su autorizacion;....”

Si analizamos las disposiciones citadas, podemos decir que el inc. b) prohibe el uso de una marca regis-
trada o perteneciente a un tercero sin su autorizacién, mientras que el ¢) sanciona a quien venda o ponga en
venta una marca registrada o perteneciente a un tercero sin su autorizacién. Sobre la base de estas disposicio-
nes podria prohibirse una importacion efectuada por un tercero sin conocimiento del titular de la marca ya
que, al comercializarse en el mercado argentino los productos importados de tal forma, se haria uso de ellos
y/o se pondrian en venta. También podria interpretarse que la “autorizacién” a la que se refiere el articulo
citado puede considerarse satisfecha por la comercializacién en el exterior de productos que llevan la marca,
lo cual impide prohibir la importaciéon paralela en nuestro pais. Considero que esta tiltima seria la interpre-
tacién mds deseable.

Segtn Otamendi “/a cuestion debe ser analizada con gran cuidado. 5i el producto importado ha sido
modificado en cualquier forma, sea en el tamanio de sus envases o en sus caracteristicas para “adaptarlo” a
algin uso particular sin estar el producto concebido para esa modificacion, se hard uso indebido de la marca
registrada” . Esta postura implica una vision restrictiva respecto de la admision de las importaciones para-
lelas. De todas formas, no queda claro a mi juicio cuando un producto puede o no puede estar “concebido”
para una modificacion. Si, por ejemplo, un chocolate es modificado para satisfacer la demanda de un deter-
minado mercado, y luego es importado en forma paralela a otro mercado donde el gusto es distinto, no
deberia considerarse que existe engafio si se indica en forma clara que el producto proviene de otro pais y
que ha sido modificado.

2. El agotamiento en el ambito del derecho de patente

En nuestro pais el agotamiento fue introducido a nivel legislativo por la LP.

Ya sefialamos maés arriba la discrepancia existente entre la LP y su DR ya que, mientras que la LP adopta
un régimen de agotamiento sumamente liberal el DR — sorprendentemente — parece consagrar la soluciéon
opuesta.

El agotamiento del derecho esté previsto el articulo 36, inciso ¢) de la LP, que dispone:

Articulo 36. — “ El derecho que confiere una patente no producird efecto alguno contra:

... ¢) Cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto patentado
u obtenido por el proceso patentado, una vez que dicho producto hubiera sido puesto licitamente en el
comercio de cualquier pals. Se entenderd que la puesta en el comercio es licita cuando sea de conformidad

167 Ello es por otra parte un principio aceptado en la UE (v. pto. II1.1.1) y es la solucién consagrada por la Decisién Legislativa 486 (v. pto.

1I1.4). El razonamiento aqui expuesto también seria aplicable a otros derechos de PI.
El cual dispone que “Son nulas las marcas registradas:....
b) por quien, al solicitar el registro, conocia o debia conocer que ellas pertenecian a un tercero;...

168
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con el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Parte Il Seccion
IV Acuerdo TRIPs GATT”

Analizando la formulacién del agotamiento consagrada por el articulo 36 de la LP, Moncayo expresa que
“el efecto de esta disposicion es que se considera legal en el pais toda importacion que se hiciese de produc-
tos que fueran puestos en el comercio en cualquier pais con el consentimiento del titular o mediante una
licencia obligatoria por la cual el titular debe percibir, de todas formas, una remuneracion equitativa.”"”

A poco de analizar la LP, queda claro que se ha adoptado un régimen de agotamiento amplisimo. La
filosofia subyacente a esta disposicion es reconocer la recompensa prevista por el sistema de patentes s6lo
por la primera puesta licita en el comercio, sin reconocer retribucién por las reventas mas alla de la primera
y sin importar el modo de comercializacién, siempre y cuando sea licito.

Por su parte, el articulo 36 del Decreto 260/96 dispone:

“A los efectos del inciso c) del articulo 36 de la Ley; el titular de una patente concedida en la Reptiblica
Argentina tendrd el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricacion,
uso, oferta para la venta o importacion en el territorio del producto objeto de la patente, en tanto dicho
producto no hubiera sido puesto licitamente en el comercio de cualquier pais. Se considerard que ha sido
puesto licitamente en el comercio cuando el licenciatario autorizado a su comercializacion en el pais acreditare
que lo ha sido por el titular de la patente en el pais de adquisicion, o por un tercero auforizado para su
comercializacion.'”*

La comercializacion del producto importado estard sujeta a lo dispuesto en el articulo 98 de la Ley y esta
reglamentacion.”'”*

Surge a la vista la evidente contradiccién que existe entre la LP y su DR, la cual tuvo origen en la dispa-
ridad de criterios que sobre este punto se produjo entre el poder legislativo y el ejecutivo.

El DR pareceria echar por tierra con el amplio régimen de agotamiento contenido en la LP ya que hace
depender totalmente la puesta licita en el comercio — que da lugar al agotamiento — de la denominada “red
oficial” al disponer que el agotamiento s6lo tendra lugar cuando el producto patentado hubiera sido puesto
en el comercio por el titular — o un tercero autorizado a su comercializacién —y a su vez importado a nuestro
pais por el licenciatario autorizado. En funcién de lo dispuesto en el articulo 36 del DR, podria interpretarse
o bien que éste es totalmente contradictorio con la LP, o bien que define el alcance de lo dispuesto en ésta.
Consideramos que el DR contradice lo dispuesto en la LP y que por lo tanto — de llegar a la justicia un caso
que involucre las normas mencionadas — deberia declararse la inconstitucionalidad de lo dispuesto en este
punto por el DR. En sentido coincidente, Moncayo expresa que “E/ Poder Ejecutivo adopto, en cambio, una
postura extrema: considero a las sucesivas reventas o distribucion del producto protegido por una patente
ilegal y violatoria de los derechos exclusivos que el Acuerdo TRIPs reconoce a los titulares de patentes, aiin
cuando la primera venta fuera efectuada por el titular o por un tercero con su consentimiento y ello le
‘hubiese permitido obtener beneficios economicos derivados de la venta directa del producto o percibir rega-
lias u otra forma analoga de retribucion en virtud de los contratos de licencia o distribucion que éste hubiese
celebrado. Segiin el criterio del Poder Ejecutivo, bastaba, enfonces, con que las sucesivas reventas del pro-
ducto no se efectuaran por el propio titular o por los terceros por €l autorizados para tachar de ilegales tales
reventas.” 3

En definitiva, la contradiccién existente entre la LP y su DR ha dejado un panorama poco claro en lo que
al agotamiento se refiere, que deberd dirimir la justicia.

Como si lo anterior fuera poco, la Solucion Mutuamente Acordada entre los Estados Unidos y la Argen-
tina, adoptada en el marco de la OMC,"” dispone que el régimen de agotamiento de la LP debe ser interpre-
tado de la siguiente forma:

19 Otamendi, Jorge; “Derecho de Marcas”; 5% Ed.; Lexis-Nexis — Abeledo Perrot; Buenos Aires, 2003; Pags. 272/3.

70 Moncayo von Hase, Andrés; ob. cit.; pdg. 149. Las licencias obligatorias son permisos compulsivos otorgados por el estado a un tercero
no relacionado con el titular de la patente en casos en que el titular no permite la explotacién del invento por causas injustificadas o
cuando es necesario acceder al invento, por ejemplo por razones de salud ptiblica (como puede ser una droga que cura una epidemia
y el Estado necesita suministrarla a la generalidad de la poblacién). La LP las prevé en su Capitulo III (articulos 42 a 50) bajo el titulo
—idéntico al utilizado en el ADPIC - “Otros Usos sin Autorizacién del Titular de la Patente”.

7t Consideramos que la confusa redaccién del articulo 36 del Decreto deja abierta la interpretacion de a qué pais se refiere cuando el texto
expresa “comercializacién en el pais” y si el tercero autorizado puede estarlo también a través de una licencia obligatoria.

72 El mencionado articulo 98 de la LP establece “ Esta ley no exime del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley 16.463 para
la autorizacion de elaboracion y comercializacion de productos farmacéuticos en el pais.”

73 Moncayo, Andrés; ob. cit.; pag. 155. Como es sabido, “TRIPs” es la sigla en inglés del “ADPIC”.

7 Esta Solucién fue el resultado de una ronda de consultas iniciadas por los Estados Unidos contra la Argentina ante la OMC. Segtin los
Estados Unidos, la amplitud del art. 36 inc. c) de la LP viola el art. 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece un derecho de
importacién a favor del titular de la patente. Como ya vimos, el art. 36 inc. c) considera licita la importacién al pais de productos
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“Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la Reptiblica Argentina han analizado los arts. 36
¢) de la ley 24.481 y 36 del decreto reglamentario 260,96 a la Iuz del art. 6. y del parrafo 1 del articulo 28 del
Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con este analisis, Argentina ha confirmado que, de acuerdo con
sus normas y reglamentaciones, el titular de una patente otorgada en Argentina tendrd el derecho de impe-
dir que terceros que no tengan su consentimiento realicen actos de fabricacion, uso, oferta para la venta,
venta o importacion del producto patentado en el territorio de Argentina. Sin embargo, un licenciatario
voluntario en Argentina autorizado por el titular de la patente puede importar el producto patentado si
prueba que el producto ha sido puesto en el mercado en un pais extranjero por el titular de la patente
argentina o por un tercero autorizado a comercializarlo. Sobre esta base, Argentina y Estados Unidos de
Ameérica acuerdan que el articulo 36) de la ley 24.451, leido en conjunto con el articulo 36 del decreto 260,96,
es consistente con las obligaciones de Argentina bajo el Acuerdo sobre los ADPIC” "

El pérrafo citado deja claramente entrever una posicién restrictiva de las importaciones paralelas. Cabe
preguntarse si el “tercero autorizado” a que se refiere la antetltima oracion del parrafo podria estarlo a
través de una licencia obligatoria. Teniendo en cuenta la vision restrictiva que acabo de comentar, y que la
misma oracién hace referencia al “licenciatario voluntario”, pareceria que un licenciatario obligatorio no
podria importar desde el exterior, pero ello no ha sido expresamente prohibido.

Por otro lado, si nos atenemos a la amplia definicién de la Convencién de Viena sobre el Derecho de los
Tratados,'” la Solucién Mutuamente Acordada puede ser considerada un tratado. Por su parte, la Constitu-
cién Nacional establece la supremacia de los tratados sobre las leyes (cfr. art. 75 inc. 22). Si aceptamos el
razonamiento anterior, deberiamos aceptar que la Solucién Mutuamente Acordada ha derogado el art. 36
inc. ¢) de la LP. Sin embargo, dado que — a la fecha — 7 la Solucién Mutuamente Acordada no ha sido
publicada en forma oficial,’”® no podria ser invocada a nivel interno, sin perjuicio de la responsabilidad
internacional que ello pueda generar para la Argentina.

Teniendo en cuenta las contradicciones apuntadas, seria importante llevar adelante una reforma que las
subsane y que atentie el régimen de agotamiento previsto en la LP, el cual considero demasiado amplio. Ello
es asi ya que el régimen actual implicaria desconocer al titular de la patente la posibilidad de obtener una
recompensa por su invencién en determinados casos. Por ejemplo, si nos atenemos a la LP, la venta licita de
un producto farmacéutico en la India (donde para dichos productos atin no es posible acceder a la protecciéon
por patentes) agotaria el derecho de patente en la Argentina. En el ejemplo brindado, el régimen de patentes
permitiria la ausencia total de recompensa al titular de la patente, lo cual seria contrario al articulo 17 de
nuestra Constituciéon que reconoce que “fodo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o
descubrimiento, por el término que acuerde la ley”."”” En mi opinién, habria que consagrar el agotamiento
internacional pero sujetdndolo a que el titular haya podido obtener una recompensa en condiciones
monopdlicas en el lugar desde donde los productos se importan, es decir, que el producto no haya sido
importado desde paises donde la proteccién no es posible, o donde esta en vigor una licencia obligatoria o
existe legislacién que establece precios maximos para los productos farmacéuticos.

patentados, por un tercero no relacionado con el titular de la patente, una vez que éstos hubieran sido puestos licitamente en el
comercio de cualquier pais. Teniendo en cuenta que el art. 28 del Acuerdo ADPIC prevé el derecho de importacion, el argumento de los
Estados Unidos era que la amplia formulacién del art. 36 inc. c) no garantizaba el derecho de importacién previsto por el Acuerdo
ADPIC.

75 Documentos oficiales de la OMC: WT/DS171/3, WT/DS196/4,1P/D/18/Add.1 y IP/D/22/Add.1, disponibles en el sitio web oficial
de la organizacion: http:/ /www.wto.org.

76 Adoptada en Viena el 23 de mayo de 1969 y ratificada por nuestro pais. El art. 2.1.a) de la Convencién dispone:

“2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente Convencion:
a) se entiende por «tratado» un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya
conste en un instrumento tinico o en dos o mas instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominacion particular....”

77 Junio de 2004.

78 Con excepcion de ciertos aspectos que fueron volcados en la reforma a la LP, que obviamente si fue publicada (Ley 25.859, publicada en
el Boletin Oficial el 14 de enero de 2004). En mi opinion, sin embargo, ello no puede implicar publicacién de la Solucion en su conjunto.
El art. 2 del Cédigo Civil establece “Las leyes no son obligatorias sino después de su publicacion, y desde el dia que determinen. Si no
designan tiempo, seran obligatorias después de los ocho dias siguientes al de su publicacion oficial”

7 Sin perjuicio de lo dicho, Lilley cita jurisprudencia de los Estados Unidos segtin la cual los derechos de PIno son - a diferencia de otros
derechos de cardcter constitucional — garantias absolutas protegidas contra todo tipo de violaciones, sean éstas evidentes o no, sino que
se encuentran limitados por politicas ptiblicas que intentan buscar un equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos y los del
publico en general. V. Lilley, Richard H., Jr; ob. cit.; pag. 124.

revista 7 um.p65 72 16/05/05, 18:58



LA COMPARTIMENTACION DE MERCADOS EN EL AMBITO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 73

3. El agotamiento en el ambito del derecho de autor

La Ley 11.723 no trata el tema en forma expresa. En su articulo 2, expresa que “ E/ derecho de propie-
dad de una obra cientifica, literaria o artistica comprende para su aufor la facultad de disponer de
ella...”. Como vimos mas arriba (pto. I1.3), en el derecho de autor la discusién sobre el agotamiento gira,
o deberia girar a riesgo de limitar seriamente su alcance, en torno al derecho de distribucién. Si interpre-
tamos que la palabra “disponer” en el art. 2 citado abarca la distribucién de obras, entonces deberiamos
concluir que las importaciones paralelas en el &mbito del derecho de autor en la Argentina estan prohi-
bidas.

Por su parte, el art. 72 bis de la Ley 11.723 — referido a la reproduccién ilicita de fonogramas — dispone
(parte pertinente) “Serd reprimido con prision de un mes a seis afios:...d) EIl que almacene o exhiba copias
ilicitas y no pueda acreditar su origen mediante la factura que lo vincule comercialmente con un productor
legitimo; e) El que importe las copias ilegales con miras a su distribucion al publico....”

Del articulo citado, surgen dos interrogantes.

En primer lugar, puede ocurrir que una persona posea fonogramas licitamente producidos y acredite la
compra licita, no de un productor, aunque si de un revendedor. El interrogante es pertinente ya que el inciso
citado exige para su aplicacién que las copias sean ilicitas y que no se pueda acreditar su origen legitimo. Por
lo tanto, podria considerarse que el no poder acreditar la compra de un productor de fonogramas ubicado en
la Argentina convierte a las copias en ilicitas. Otra posibilidad seria interpretar que si las copias fueron
licitamente adquiridas en otro pais (a través de un productor o de un revendedor) deben considerarse igual-
mente licitas en la Argentina.

En segundo lugar, el inciso e) del articulo citado se refiere a quien compre las copias ilegales con miras a
su distribucién al ptiblico. De nuevo cabe preguntarse si las copias son ilegales por el mero hecho de haber
sido introducidas en el pais por un importador paralelo.

Respecto del TODA y el TOIEF, que han sido ratificados por la Argentina y por lo tanto son ley vigente en
nuestro pais,'® Villalba y Lipszyc correctamente sefialan que — si bien ambos tratados reconocen un derecho
de distribucién (el TODA en su art. 6 y el TOIEF en su art. 8) — dichos instrumentos no se han pronunciado
sobre el agotamiento de este derecho, limitdndose a expresar que la cuestion queda diferida a las respectivas
legislaciones nacionales.!!

IV. CONCLUSIONES

El agotamiento de los derechos de PI es uno de los temas mas conflictivos del comercio internacional.

El agotamiento internacional, que es el que limita en mayor medida los derechos de PI, va a ser favoreci-
do por paises importadores de tecnologia y productos manufacturados como la Argentina, mientras que el
agotamiento nacional es mas beneficioso para los exportadores, quienes de esta forma se encuentran en
mejor posicion para controlar la cadena de comercializacién, y por lo tanto va a ser favorecido por paises
productores de tecnologia y productos manufacturados.

No hay que olvidarse de un punto muy importante: en practicamente todos los casos de agotamiento, se
presupone que el titular del derecho ya obtuvo la recompensa que le reconocen las leyes de PI. Cuando un
titular de un derecho de PI se opone a una importaciéon paralela luego de la primera venta del producto
efectuada por él o por un tercero con su consentimiento, estd pretendiendo una segunda recompensa, o
incluso una tercera, dependiendo de cuan restringido sea el ambito de agotamiento.

Algunos autores sostienen que si bien la discriminacién abusiva de precios podria ser una consecuencia
del agotamiento nacional, dos factores mitigan dicho posible efecto negativo. En primer lugar, la discrimina-
cién de precios no implica necesariamente un efecto perjudicial para el consumidor. En segundo lugar, la
posible discriminacién abusiva de precios debe ser analizada a la luz de los beneficios pro-competitivos que
pueden resultar de permitir que las empresas controlen las importaciones paralelas ya que se arguye que
dichas medidas favorecen la proteccién de la PI, 1a cual es esencial para dar pie a la creatividad e innovacién
que mejoran el bienestar general. Por otro lado, las posibles consecuencias negativas que podrian surgir
pueden ser mitigadas a través de las leyes de defensa de la competencia, en particular las disposiciones que

80 Adoptados en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.
81 Villalba, Carlos A. - Lipszyc, Delia; “El Derecho de Autor en la Argentina”; Ed. La Ley; Buenos Aires; 2001; pag. 388. Los arts. corres-
pondientes del TODA y TOIEF figuran citados en la nota al pie N° 136.

revista 7 um.p65 73 16/05/05, 18:58



74 REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO

prohiben los carteles de precios, donde una estructura de mercado oligopdlica puede traer aparejado el
ejercicio de poderes abusivos en el mercado.'

Respecto de lo anterior, podemos decir que no se ve muy claramente cémo la discriminacién de precios
no seria perjudicial para el consumidor, dado que si se permite a las empresas cobrar diferentes precios de
acuerdo con los diferentes mercados, es indudable que algunos de dichos precios tenderan al alza, porque de
lo contrario no tendria sentido hablar de discriminacién de precios. Es verdad que algunos precios (por
ejemplo, en mercados con menor poder adquisitivo) tenderan a la baja, pero ello tendra como contrapartida
el alza de precios en mercados mas ricos. Si no existieran diferencias de precios, el fenémeno de las importa-
ciones paralelas no se produciria. Por otra parte, esta el argumento de que la prohibicién de las importacio-
nes paralelas favorece la competencia dado que la fuerte proteccion de la PI trae como resultado la existencia
de muchos competidores en el mercado que ofrecen productos protegidos. Sin embargo, probablemente sea
cierto lo contrario: permitir las importaciones paralelas estimula la competencia ya que de esta forma se
posibilita la existencia de precios mas bajos.

El fortalecimiento de la PI 'y la existencia de importaciones paralelas son aspectos distintos: las leyes de PI
pueden dar amplios derechos a los titulares, por ejemplo, a través de medidas cautelares contra falsificadores,
ampliando plazos de proteccion, reconociendo nuevos derechos o extendiéndolos a nuevos campos de la
tecnologia. Se puede considerar conveniente ampliar o restringir esos derechos; sin embargo, la prohibicién
0 admisién de las importaciones paralelas no hace a la esencia de la PI, sino que es un aspecto relativo a la
cadena de comercializacién. Cuando se dice que el derecho de un titular se agotd, se supone que ya obtuvo
la recompensa que su derecho de PI le reconoce; pretender una recompensa mas all4 de la primera venta que
él ha efectuado, o efectuada con su consentimiento, seria una facultad excesiva que cae, no dentro de las
facultades que el ordenamiento le reconoce al titular del derecho, sino que tiene que ver con la forma de
comercializar el producto protegido. Finalmente, corresponde refutar que los posibles efectos negativos de
la prohibicién de las importaciones paralelas se verian mitigados a través de las leyes de defensa de la
competencia ya que, como sabemos, en la mayoria de los paises latinoamericanos existe un crénico atraso
respecto de la aplicacién efectiva de dicho tipo de leyes (que no parece tener soluciéon cercana), por lo que, en
dichos paises, no se puede confiar en que la solucién de los posibles efectos anticompetitivos vaya a tener
lugar a través de esa via.

La idea subyacente al principio de la territorialidad tiene cierto sentido: es verdad que entre los mercados
nacionales existen diferencias. Pero también es cierto que mas de una vez los casos de agotamiento involucran
importaciones paralelas desde mercados mas pobres hacia mercados mas ricos, lo cual da pie a pensar que
las empresas multinacionales tienden a fijar precios mas altos donde saben que el consumidor los va a
abonar, y precios mas bajos en mercados mas pobres. Dicho de otro modo: es esperable ver una importacién
paralela desde Tailandia hacia la UE, pero no viceversa. Lo anterior permite suponer que al introducirse el
argumento de la diferencia de mercados se esta intentando justificar el por qué de las diferencias de precios
anivel mundial, cuando en la realidad la tendencia es fijar precios mas altos en mercados ricos y precios mas
bajos en mercados pobres. El argumento de la territorialidad de mercados podria ser tenido en cuenta si se
verificara en la realidad que existen mercados pobres con productos de precios méds altos que en mercados
ricos (situacién que cabe suponer como excepcional); sin embargo, la realidad muestra que la linea de corte
se da — como en la mayoria de los debates sobre PI — entre paises ricos y pobres. En otras palabras, el
argumento de la territorialidad es correcto en puntualizar las diferencias entre mercados, pero falla en expli-
car por qué son diferentes; y esa diferencia se debe a los diferentes grados de desarrollo, que determinan
diferentes grados de riqueza. Al no dar cuenta de esa falla, creemos que el argumento de la territorialidad
queda invalidado.

Por otro lado, Heath explica que el principio de la territorialidad - tal cual se encuentra consagrado en los
articulos 4 bis y 6(3) del Convenio de Paris — ha sido invocado para demostrar que la comercializacién
internacional de productos no deberia implicar el agotamiento del derecho; en otras palabras, ha sido invo-
cado para apoyar el agotamiento nacional. No obstante, el autor citado aclara que el principio de la territo-
rialidad se refiere a la existencia y no al ejercicio de los derechos de propiedad industrial y que fue introdu-
cido en el Convenio de Parfs a fin de dejar en claro que el derecho sobre una patente o una marca registrada
en otro pais invocando un derecho de prioridad no dependia de la validez de dicho derecho en el primer
pais en el que la prioridad fue invocada.’®® El principio no dice nada sobre la forma en que los derechos

82 Barfield, Claude E. — Groombridge, Mark A.; ob. cit.; pag. 906.
85 Podria presentarse algin caso en que se considere que existe agotamiento estando el derecho registrado en un pais y en otro no
(v. pto. 1.3).
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nacionales son afectados por actos que han tenido lugar en el extranjero, en particular, el acto de
comercializaciéon de los productos.’® Creemos que vale la pena analizar con un poco mas de detenimiento
esta distincion entre existencia y ejercicio, primer criterio de agotamiento utilizado por el TJCE.

Si decimos que el principio de territorialidad hace a la existencia de un derecho de PI, estamos diciendo
que el derecho existe — esta registrado — en un determinado territorio. El ejercicio, por su parte, se refiere a la
forma en que el titular hace valer su derecho (la forma en que lo ejerce). Es en este punto donde surge el
debate sobre el agotamiento. Dicho de otro modo, cuando discutimos si un derecho se agot6 o no, presupo-
nemos que el derecho esta registrado (que existe). El debate sobre el agotamiento se centra en si el titular
puede ejercer ese derecho de forma tal de impedir una operaciéon de comercio paralela. Si no puede ejercer su
derecho de forma tal de impedir la importacion, decimos que el derecho se agoto; si puede ejercer su derecho
de forma tal de impedir la importacién, decimos que el derecho no se agoto.

Hay un aspecto que consideramos contradictorio respecto de los defensores de una concepcion restrin-
gida del agotamiento. En general, los defensores de una concepcién restringida son empresas multinacio-
nales que desean operar en la mayor cantidad de mercados posible. Para ello, es necesario que las autori-
dades gubernamentales de los mercados donde dichas empresas quieren operar adopten una visién
liberalizadora del comercio internacional ya que, de lo contrario, a las mencionadas empresas les serfa
dificil operar en dichos mercados. Ahora bien, dichas empresas, una vez instaladas en varios mercados,
defienden una concepcién restringida del agotamiento para poder de esta forma compartimentar merca-
dos nacionales fijando los precios que les convengan a nivel internacional. Sin embargo, el defender una
concepcién restringida del agotamiento implica poner una traba a una determinada operacién de comer-
cio internacional: las importaciones paralelas. Por ello resulta contradictorio — a nuestro juicio — propug-
nar una liberalizacion del comercio a fin de que las multinacionales puedan operar sin dificultades a nivel
mundial para que luego éstas, una vez logrado dicho objetivo, pretendan que los mercados sean fragmen-
tados a fin de poder fijar la politica de precios que les resulte mas conveniente. Tal vez las empresas
multinacionales deberian replantearse su posicién y admitir que, por lo menos para ellas, no necesaria-
mente es tan positiva una liberalizacién del comercio.

Un punto importante a tener en cuenta es que, a los fines del agotamiento, la ley relevante es la del pais
de importacién. Por ejemplo, imaginemos que X — un importador paralelo — importa productos patentados
por Y desde el pais A para su comercializacién en el pais B, habiendo Y consentido a la puesta licita en el
comercio de dichos productos, y siendo Y titular de patentes paralelas en Ay en B. Y desear frenar la impor-
tacion paralela de X. A tales efectos, no tiene importancia el régimen vigente en el pais desde el cual se
importaron los productos patentados (es decir, A), sino que sélo importa el régimen de agotamiento en el
pais en el cual los productos importados serdn comercializados (es decir, B). Ello es asi ya que el pais A, por
decirlo de alguna forma, ya no tiene “jurisdiccién” sobre los bienes que han salido de su territorio; lo impor-
tante es el régimen vigente a tales efectos en el pais B. Por ejemplo, si en éste el régimen de agotamiento es
nacional, Y podré frenar la importacién paralela ya que los productos fueron puestos en forma licita fuera
del territorio del pais B. Si el régimen de agotamiento en B es regional, Y sélo podré frenar la importacion
paralela siempre y cuando el pais B no forme parte de un mercado comtin del cual también el pais A forma
parte. Si el agotamiento en B fuera internacional, Y no podra frenar la importaciéon paralela ya que una vez
puestos los productos en forma licita en el comercio el derecho se ha agotado y no se puede frenar la impor-
tacién paralela al territorio del pais B.

Consideramos que la reflexién anterior es importante como regla de conflicto de leyes — es decir, la
aplicacién de la ley del pais donde los productos importados van a ser comercializados — en caso de adoptarse
una convencién internacional sobre agotamiento o en el improbable caso de que se llegue a un acuerdo sobre
el tema en el marco del Acuerdo ADPIC.

Heath opina que el establecer diferentes precios de acuerdo con los mercados no significa otra cosa que
un subsidio otorgado por los consumidores en paises de altos precios a aquellos ubicados en paises de
menores precios. El autor citado expresa que esta situacién es cuestionable si tenemos en cuenta que nos
encontramos ante “subsidios” que no poseen legitimidad democratica alguna. Heath sostiene que en el
futuro deberiamos ser regidos por una democracia de mercado antes que por una dictadura empresarial. El
problema con estos “subsidios” fijados por las empresas es que los empresarios sélo son responsables ante
sus accionistas, no ante el ptblico en general. Ademads, es cuestionable hasta qué punto los altos precios en
paises industrializados realmente benefician a los consumidores de paises en vias de desarrollo.'®

8 Heath, Christopher; “ Parallel Imports in Asia”; ob. cit.; pag. 23. Ver asimismo Cohen Jehoram, Herman; ob. cit.; nota al pie N° 125.
18 Heath, Christopher; “Parallel Imports and International Trade”; ob. cit; pag. 631.
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En realidad, considero que la prueba de que el agotamiento nacional estd errado es que el tema de las
importaciones paralelas s6lo se discute en relacién con bienes protegidos por derechos de PI, pero no respec-
to de bienes no protegidos. En otras palabras, cuando se dice que la prohibicién de las importaciones para-
lelas es necesaria para asegurar que el titular del derecho pueda mantener una red eficiente de distribucién
de recursos s6lo se plantea la cuestion a través de la existencia de un derecho de PI. Es decir, los titulares de
derechos “se consideran con derecho” de impedir las importaciones paralelas mientras que su derecho de PI
se encuentre vigente. Ahora bien, cabe preguntarse por qué no existe el debate sobre la posibilidad de impe-
dir las importaciones paralelas una vez que el plazo de proteccién del derecho ha expirado; considero que la
respuesta a este interrogante es muy simple: la razén es que se considera — erréneamente a mi juicio — que la
posibilidad de impedir las importaciones paralelas es una facultad del titular de los derechos cuando en
realidad se trata de un aspecto de la comercializacién del producto. En otras palabras, si las importaciones
paralelas afectan al titular del derecho cuando el plazo de proteccién del producto no ha expirado, deberian
también afectarlo una vez vencido el plazo. Si el debate no se plantea una vez vencido el plazo de proteccién,
es porque se intenta — a través del derecho de PI — obstaculizar la comercializacién legitima de un producto
que, en ausencia de ese derecho, a nadie se le ocurrirfa prohibir. En otras palabras, la prohibicién absoluta de
las importaciones paralelas constituye un intento de extender indebidamente el alcance de los derechos
protegidos.

Hay otro supuesto que debemos tener en cuenta: puede ocurrir que un producto protegido por un dere-
cho de PI sea cobrado mas caro en un mercado perteneciente a un pais desarrollado que en un pais subdesa-
rrollado, por ejemplo, porque en el mercado del pais desarrollado hay una mayor variedad de productos y
mayor competencia, lo cual obliga al titular del derecho a cobrar un menor precio. En el mercado del pais
subdesarrollado, de menores dimensiones, hay un sélo oferente del producto. Supongamos que lo anterior
ocurre respecto de un producto farmacéutico patentado, tema de especial importancia; se daria una situa-
cién en la que, debido a la existencia de menor competencia para el producto patentado en el pais subdesa-
rrollado, el titular de la patente 16gicamente se veria tentado de cobrar un mayor precio por el producto en
dicho pais. Si en este tltimo pais no se permitiesen las importaciones paralelas, tendriamos una situacién en
la que los consumidores del pais subdesarrollado pagarian un mayor precio por el producto patentado que
el que pagarian los consumidores del pais desarrollado.

En funcién de los argumentos antes expuestos, considero que lo mas positivo seria adoptar como princi-
pio el agotamiento internacional, ya que seria lo mas beneficioso para los consumidores y el funcionamiento
del mercado. En otras palabras, seria lo més deseable para el interés general. Sin perjuicio de lo anterior, no
podemos hacer oidos sordos a los importantes problemas planteados por los titulares de derechos de PI
como, por ejemplo:

— En el caso de las marcas, las importaciones paralelas de productos de la misma marca pero de calidad
distinta;

— En el caso de los derechos de autor, la ausencia de agotamiento del derecho de reproduccién, de
comunicacién al puiblico y de exhibicién de obras audiovisuales (o, mejor dicho, la restriccién del agotamien-
to al derecho de distribucién);

—En el caso de las patentes, las importaciones paralelas de productos farmacéuticos puestos a bajo precio
en paises subdesarrollados (para facilitar necesidades de salud ptblica) y que son luego exportados a paises
desarrollados.

Sin perjuicio de lo anterior, pienso que es importante remarcar un aspecto que ya mencioné al referirme
al agotamiento del derecho de autor cuando, citando la opinién de Réttinger, expresé que no habia agota-
miento del derecho de reproduccion ya que, de lo contrario, se afectaria seriamente el significado del dere-
cho. Pienso que idénticas consideraciones son aplicables a la propiedad industrial; es decir, no se agota el
derecho de fabricar con exclusividad — o autorizar a terceros a que fabriquen con exclusividad — productos
identificados con una marca o protegidos por una patente ya que ello pondria seriamente en juego el dere-
cho. Lo que se agota es la posibilidad de controlar la forma de comercializacién del producto.

Cabe aclarar una cuestiéon que, aunque obvia, no deja de ser importante: mas alla del profundo desacuer-
do en torno al agotamiento, existe unanimidad respecto de que el derecho en algtin punto se agota. Alo largo
de mi investigacién, no he encontrado ninguna fuente que diga que el titular de un derecho de PI tenga una
facultad ilimitada de controlar la forma en que se comercializara el producto una vez que ha salido de su
orbita de influencia. El desacuerdo radica, nada mas y nada menos, en el alcance que el agotamiento debe
tener.
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V. REFLEXION FINAL PERSONAL

Como cierre del presente trabajo, me interesa hacer una reflexién final de tipo personal, aunque relacio-
nada con el tema que nos ocupa.

Antes de divulgar el presente trabajo, lo registraré preventivamente ante la Direccién Nacional del Dere-
cho de Autor de la Reptiblica Argentina. Si bien sabemos que el registro en el &mbito del derecho de autor
tiene un valor declarativo y no constitutivo, es indudable su valor probatorio.

Digo esto porque el presente trabajo trata sobre el alcance que debemos reconocer a los derechos de PI.
Yo, como autor, soy también un interesado en esa proteccion. Es decir, soy uno mas entre los titulares de
derechos de PI que tantas veces nombré a lo largo del presente trabajo y, teniendo en cuenta el tiempo
invertido en escribirlo, no me gustaria que alguien pudiese aprovecharse de mi esfuerzo — por ejemplo
plagiando el trabajo — porque la ley no reconoce en ese caso vias de accion.

Lo mismo ocurre con empresas o individuos que desarrollan invenciones patentables, crean obras prote-
gidas por el derecho de autor o invierten importantes sumas en publicidad para desarrollar una marca. Por
ende, es innegable a mi juicio el valor de proteger la PI.

De todas formas, también es cierto que los derechos que nos ocupan implican un reconocimiento a su
creador, aunque también una fuerte limitacion para la sociedad. Durante el respectivo término de protec-
cién, la sociedad debe abstenerse de usar libremente una obra artistica, reproducir una invencién o usar un
determinado nombre o marca. De mantenerse estas restricciones en forma ilimitada y perpetua, sin duda
resultarfan obstaculos para el progreso (los mismos obstaculos que seguramente surgirian en ausencia abso-
luta de proteccién).

Es en funcién de lo anterior que las respectivas leyes que protegen la PI deben intentar trazar el delicado
equilibrio entre el respeto de los derechos de los titulares y los intereses de la sociedad, viéndose éstos
altimos satisfechos a través de los limites a los derechos.

El agotamiento es uno de esos limites, tal vez el mas controvertido, y la existencia de importaciones
paralelas es la razén de ser — podriamos decir también la causa — de ese limite. Por consiguiente, el objetivo
de las legislaciones de PI es poder garantizar la recompensa a los diferentes titulares de derechos, sin que por
ello éstos pongan obstaculos al propio desarrollo que la proteccién de los derechos de PI pretende fomentar.
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