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INTRODUCCION

El presente trabajo recepcional se aboca al estudio de los medios de defensa de aquello
gue ha tomado el nombre de Importaciones Paralelas, un fendmeno relativamente
nuevo por lo que respecta a regulacién en nuestro pais, pero ya afiejo a nivel mundial
pues dentro de la doctrina y jurisprudencia externa podemos encontrar precedentes de
finales del siglo XIX.

En lo que respecta a las importaciones paralelas México, por el pasar de los afios, ha
sido fuente de origen de éste tipo de importaciones, las cuales gracias a diversos
factores econdmicos permite que bienes que ostentan una marca registrada o una
patente sean exportados a diversos paises alrededor del mundo, principalmente hacia
el mercado norteamericano y europeo, lo que hace que en aquellos paises productos
mexicanos al ser importados paralelamente compitan con aquellos que son fabricados
a nivel local.

No obstante lo anterior en afos recientes el panorama de éste tipo de importaciones ha
cambiado por lo que respecta a nuestro pais, debido a los acuerdos comerciales
internacionales que hemos suscrito, lo que hace que ahora en lugar de ser fuente de
origen de importaciones paralelas seamos destino de productos extranjeros logrando
asi un incremento exponencial en el flujo de éstas importaciones hacia nuestro pais.
Al verse incrementadas las importaciones paralelas y no estar prohibidas por nuestra
legislacion, encontramos que los titulares o licenciatarios nacionales de marcas o
patentes actualmente tengan que competir contra productos idénticos; y no puedan
hacer nada en su contra.

Ahora bien, durante el desarrollo del contenido del presente trabajo de investigacion
observaremos un andlisis tanto doctrinal como juridico de las figuras e instituciones
tratadas en el curso de ésta investigacion.

El presente trabajo se encuentra dividido en cuatro grandes rubros, el primero de ellos
corresponde al primer capitulo, el cual es el encargado de esbozar los conceptos y

ordenamientos generales a tratar durante el resto de la tesis.



El segundo capitulo corresponde al analisis exhaustivo de las importaciones paralelas,
donde ademés de observar el contenido de la norma mexicana en ésta materia,
comparemos éste fendmeno con diversas legislaciones del orbe para conocer el trato
que las distintas naciones dan a los bienes procedentes del mercado gris.

Por lo que respecta al tercer capitulo, el cual es la parte medular de la presente
investigacion, analizaremos los posibles medios de defensa que se otorgan a los
particulares para el combate de este tipo de importaciones, destacando que ésta
defensa se constrifie a la propia de la materia, es decir la propiedad industrial.

Por ultimo el cuarto capitulo prevé un medio alternativo de defensa para combatir
aquellas importaciones paralelas, el cual se fundamenta en la naturaleza de aquellas,
siendo ésta el comercio internacional entre naciones, al respecto analizaremos si las
importaciones paralelas pueden se consideradas como préacticas desleales de comercio

exterior y como puede ser combatida tanto a nivel nacional como internacional.



CAPITULO |I GENERALIDADES

1.1. Derecho de Propiedad Industrial

En nuestro sistema juridico existen diversas ramas de proteccion a derechos que
constituye el Estado para los particulares, tal es el caso de la proteccion que extiende a
sus inventores a través del Derecho de la Propiedad Industrial, Entendiéndose por éste
al conjunto de normas, principios e instituciones juridicas encargados de la regulacion
y proteccion de las invenciones, modelos de utilidad, disefios industriales, marcas,

denominaciones de origen y trazado de circuitos electrénicos.

El derecho de propiedad industrial lo integran diversos ordenamientos que van
desde la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)?® hasta
pasar por la Legislacion Federal® y los Tratados Internacionales de los que México es
parte. Sin olvidad que en caso de controversia es aplicable al caso en concreto una

vasta jurisprudencia en la materia.

Este marco juridico en su conjunto garantiza la exclusividad para la
explotacion de la invencion, marca, modelo de utilidad o disefio industrial, por lo que
el Estado incentiva de esta manera la creacion de tecnologia propia y por lo tanto un

desarrollo tecnologico para la nacion.

Una de las leyes mas importantes en esta materia es la Ley de la Propiedad
Industrial, ley donde se desarrollan los conceptos basicos asi como los procedimientos
de registro y tramitacion, asi como las infracciones administrativas y en su caso los

delitos.

! Articulo 28 “Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se
concedan a los autores y artistas para la produccién de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus
inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”

2 Ley de la Propiedad Industrial, Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Estatuto organico del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por mencionar los mas importantes.
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1.1.1. Marco Juridico Nacional

El marco juridico relativo a la propiedad intelectual lo podemos dividir en dos
grandes rubros, el relativo a la los derechos de autor, entendiendo por éstos al conjunto
de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de las obras
intelectuales exteriorizadas mediante cualquier medio y fijadas en un soporte
material,®> y aquel que corresponde a la propiedad industrial por lo que en los
siguientes subincisos analizaremos ambos rubros de proteccion, con los ordenamientos

que lo integran.

1.1.1.2.  Ley Federal del Derecho de Autor

En lo que respecta a la propiedad intelectual propiamente dicha o derechos de autor, se
encuentra integrado en primer lugar por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)
la cual es la encargada de tutelar las creaciones intelectuales aplicadas al campo de la

literatura, de las bellas artes y de la ciencia.”

El Reglamento de de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual tiene por
objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la LFDA y por ultimo el
Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor que es un érgano
desconcentrado de la Secretaria de Educacién Publica® encargado de la administracion

y control de los derechos conferidos a los autores por la ley de la materia.®

1.1.1.3. Ley de la Propiedad Industrial

A este ordenamiento le corresponde la regulacion y proteccion de la propiedad

industrial, en lo que se refiere especificamente al campo de la industria y el comercio,

s Rangel Medina, David DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. UNAM.
11J. México. 1991. p. 88.

* Programas de Cémputo.

% Articulo 208 de la LFDA.

® Funciones del Instituto se encuentran en el articulo 209 de la LFDA.
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es por ello que cuenta con una regulacion diferente, aunque se trate también de
creaciones del intelecto humano. Este ordenamiento se encarga de la proteccion de lo

relativo a las Patentes y Marcas.

1.1.1.3.1 Patentes

La préactica ha hecho que hablar de patentes signifique el objeto sobre el cual recae la
proteccién, es decir, el bien que es protegido por una patente, pero se olvida su

verdadero; al respecto podemos mencionar lo siguiente:

Doctrinariamente, una patente es considerada como un derecho subjetivo que
se concede al titular, para la explotacién exclusiva de su invento;’ de acuerdo al
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola la patente es el “Titulo o
despacho real para el goce de un empleo o privilegio”.® Por su parte el Diccionario
Juridico Mexicano sefiala: “Es el privilegio que otorga el estado para explotar una

invencion nueva susceptible de aplicacion industrial”. °

Para nosotros Patente es un documento administrativo por medio del cual la
autoridad certifica la posibilidad de ejercer una profesion,’® o un privilegio otorgado
sobre un determinado bien. Para el trabajo que nos ocupa, la segunda parte de nuestra
definicion es la mas acertada, puesto que en Materia de Propiedad Industrial la

Autoridad Administrativa otorga la Patente a aquellas creaciones o invenciones que

7 Véase Charmansson, Henri. PATENTS, COPYRIGHTS & TRADEMARKS FOR DUMMIES. Wiley
Publishing, Inc. United States of America, 2004. pp. 45-46; Poltorak, Alexander I. Paul J. Lerner.
ESSENTIALS OF LICENSING INTELLECTUAL PROPERTY. John Wiley & Son, Inc. United States
of America, 2004. p. 25-31; Vifiamata Paschkes, Carlos. LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 22 Edicién.
Trillas. México. 2003. p. 191; Witker, Jorge. Angélica Varela. DERECHO DE LA COMPETENCIA
ECONOMICA DE MEXICO. Editorial UNAM e Instituto de Investigaciones Juridicas. México. 2003 p.
46.
® Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola, 212 Edicién, Tomo 11, Madrid, Espafia, 1997
p. 1547..
® Instituto de Investigaciones Juridicas. DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. 112 Ed. UNAM-
Porriia. México. 1998 p.2349.
0| a cédula de aquel que obtiene un Titulo Profesional (Articulo 3 y 23 de Ley Reglamentaria del
Articulo 5° Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal) La Patente
Notarial (ley del Notariado para el Distrito Federal), y la otorgada al Agente Aduanal (Ley Aduanera
Avrticulo 159 y siguientes).
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han satisfecho los extremos legales y por lo tanto los autores de las mismas se han
hecho acreedores a la proteccion por parte del Estado Mexicano,** y por consiguiente

castigar a aquellos que usan la patente sin la anuencia del titular del derecho.

En esa misma tesitura y al realizar un exhaustivo analisis en nuestra legislacion
nacional encontramos que nuestro legislador omitié, o no incluyé definicion de lo que
se debe entender por patente; no obstante la ley hace referencia a los elementos que
debe tener una creacién o invencién para ser acreedora de este reconocimiento.?
Tales elementos de fondo los localizamos en el articulo 16 de la Ley de Propiedad
Industrial (LPI) que al respecto indica:

Seran patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una

actividad inventiva y susceptibles de aplicacion industrial, en los
términos de esta Ley, excepto:

I.- Los procesos esencialmente biolégicos para la produccion,
reproduccion y propagacion de plantas y animales;

I.- ElI material bioldgico y genético tal como se encuentran en la
naturaleza;

I11.- Las razas animales;
IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
V.- Las variedades vegetales.

Ademas de estos requisitos de anteriores, es necesario que la invencion no caiga en
alguno de los supuestos que marca el articulo 19 de la LPI .
No se consideraran invenciones para los efectos de esta Ley:

I.- Los principios teoricos o cientificos;

I1.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo
que ya existia en la naturaleza, ain cuando anteriormente fuese
desconocido para el hombre;

1 Sjendo este el encargado de la proteccién a éste derecho exclusivo.

12 Es importante resaltar que la Ley de Invenciones y Marcas, Publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 10 de febrero de 1976 en su articulo 3 omite los requisitos y sefiala: ““... Este derecho se
adquiere mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado.”
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I1l.- Los esquemas, planes, reglas y meétodos para realizar actos
mentales, juegos 0 negocios y los métodos matematicos;

IV.- Los programas de computacion;
V.- Las formas de presentacion de informacion;
VI.- Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

VIl.- Los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico o de
diagndstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIII.- La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de
productos conocidos, su variacion de uso, de forma, de dimensiones o
de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinacién o
fusion de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las
cualidades o funciones caracteristicas de las mismas sean modificadas
para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico
en la materia.

Pero debido que el presente trabajo versara primordialmente sobre la importacion
paralela de bienes, no es imperante el andlisis de cada unos de estos requisitos e
impedimentos de la invencion, puesto que para que una importacion paralela se
efectle y califique de legal es necesario que se realice sobre las invenciones que ya
obtuvieron su patente y ademés de una adquisicion de manera licita'® con la anuencia
del titular del derecho, es por ello que no nos adentraremos a revisar cada uno de los

elementos para su otorgamiento.

1.1.1.3.2 Modelos de Utilidad
Al igual que a las patentes la ley protege a las creaciones denominadas Modelos de
Utilidad, entendiendo por éstos a los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que,

como resultado de una modificacién en su disposicion, configuracion, estructura o

13 \Ver Agotamiento del Derecho o Doctrina de la Primera Venta infra §4.1.4 .
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forma, presenten una funcion diferente respecto de las partes que lo integran o
ventajas en cuanto a su utilidad,** y al igual que las patentes debe de cumplir tanto los
requisitos de fondo y forma para su registro.

La duracién de su proteccién a diferencia de las patentes® sera por 10 afios

improrrogables contados a partir de la primera solicitud.

1.1.1.3.3 Disefos Industriales

La LPI también otorga la proteccion a los disefios industriales que de conformidad a

nuestro derecho positivo se dividen en dos grandes conceptos:
a) El Dibujo Industrial.
b) Modelo Industrial

De conformidad a la LPI,'® un Dibujo Industrial es toda combinacién de figuras,
lineas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentacion
y que le den un aspecto peculiar y propio de lo anterior podemos inferir que su

caracteristica principal es la de ser bidimensional.

Por lo que respecta a los Modelos de Utilidad, son aquellos constituidos por toda
forma tridimensional que sirva de tipo o patrén para la fabricacion de un producto

industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos

 Articulo 28 LPI.
15 Su proteccién es por 20 afios contados a partir de su solicitud o fecha de prioridad.
16 Articulo 32.
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La proteccion para los disefios industriales sera de 15 afios a partir de la fecha de

presentacion de solicitud.

1.1.1.3.4 Signos Distintivos
En este rubro localizamos diversas formas de proteccién para la distincion de

productos de una misma especie o calidad.

1.1.1.3.4.1 Marcas

Al tratar éste punto, tanto la legislacion como la doctrina y la jurisprudencia tienen
puntos en comun, por lo que identifican a la marca como todo signo visible que

distingue productos o servicios de otros de la misma especie o calidad.*’

La finalidad de su otorgamiento es una proteccién que se podria considerar
como bipartita, es decir, primeramente protege tanto a personas fisicas o morales
titulares de la marca contra actos de competencia desleal, y en segundo lugar otorga de
manera indirecta una proteccién al consumidor final de estos bienes o servicios, puesto

que éste se ve amparado por la calidad de la marca.

De conformidad a nuestra legislacion se distinguen cuatro especies de

marcas: 8

® Nominativo
® Innominado
® Tridimensional
® Mixto

7 Articulo 1708 TLCAN, Articulo 88 LPI; Charmansson, Henri. Op. cit. nota 7 p. 210; Viflamata
Paschkes, Carlos. Op. cit. nota 7 pp. 287, 299; Coutinho de Abreu. J.M. “Marcas (Nocdo, Espécies,
Func®es, Principios Constituintes)” BOLETIM DA FACULDADE DE DIREITO. Numero 73. S&o Paulo,
Brasil. 1997 p. 121.

18 Articulo 89 fraccion I, 11,y 113 LPI.
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Nominativo

Consiste en una o varias palabras o numeros que pueden tener o un no un significado
en espafiol o el algin otro idioma; éstos signos tienen la caracteristica de ser
susceptibles de leerse o pronunciarse sin importar el idioma de origen v.gr. coca-

cola®, Soy totalmente palacio®,
Innominado

Son aquellos disefios o dibujos visibles que de caracteres reconocibles v.gr.
@,

Tridimensional

Como su nombre lo indica es aquella que por su naturaleza fisica retne en ella las tres
dimensiones, es decir en los ejes X, Y y Z. (altura, longitud y profundidad ) esta marca
se identifica primordialmente con los envases de diversos productos; los ejemplos
clasicos son los envases de refrescos que por su caracteristica Unica los hace

reconocibles una de otra marca.

Mixto

Reciben éste nombre aquellas marcas que en su signo visible integran dos o mas de los
elementos anteriores, es decir, integran caracteres reconocibles de un idioma mas un

disefio o dibujo visible; como ejemplo podemos mostrar los siguientes:

13



De conformidad a nuestro sistema juridico y como se ha podido comprobar en el
presente inciso Unicamente es posible solicitar el registro de una marca de aquellos

signos visibles, por lo que en este momento no son registrables ni sonidos ni aromas.*®

La ley también reconoce la proteccion a lo que se conoce como Marcas Colectivas las
cuales las podran solicitar aquellas asociaciones o sociedades de productores,
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, que se encuentren legalmente
constituidas; su finalidad es la distincion del mercado, los productos o servicios de sus
miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

1.1.1.3.4.2 Avisos Comerciales

A los avisos comerciales,?® en la practica se les otorga el nombre de eslogan,?* éstos
tienen una funcién eminentemente publicitara de los articulos o servicios que

promueven.?

Cabe sefialar que la proteccién del aviso comercial es Unicamente al anuncio
gue publicita un bien o servicio, por lo que su registro no amparara productos ni
servicios aun cuando estén en estrecha relacion con el establecimiento o

negociacion.?® A lo anterior es aplicable el siguiente precedente:

No. Registro: 252,146

Tesis aislada

Materia(s):Administrativa

Séptima Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

19 Como sugerencia seria preciso incluir la no registrabilidad de sonido y aromas a la lista de signos no
registrables como marca del articulo 90 de la LPI.

20 Capitulo 111 del Titulo IV de la LPI..

* Frase corta, utilizada para fines publicitarios que intenta llamar la atencién del publico sobre un
producto especial que se lanza al mercado. Gran Enciclopedia Salvat. Tomo 11, Salvat Editores.
Barcelona, Espafia. 2000. p. 1541.

22 VViflamata Paschkes, Carlos, Op. cit. nota 7 p. 356.

2 Articulo 102 in fine LPI.
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Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

Tomo: 115-120 Sexta Parte

Tesis:

Pagina: 34

Genealogia:

Informe 1978, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de
Circuito, tesis 24, pagina 165.

AVISOS COMERCIALES, USO DE LOS. INTERPRETACION
DEL ARTICULO 209 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

El texto del articulo 209 de la Ley de la Propiedad Industrial
permite interpretarlo en el sentido de que usar un aviso significa
anunciar al publico un comercio, una negociacion o determinados
productos y no simplemente haber ordenado la fabricacion de
envases de diversas capacidades o tapones y disefios con el aviso
comercial respectivo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 979/77. Productos Quimicos Alen, S.A. 6
de julio de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Liévana
Palma. Secretario: Ricardo Flores Martinez.

Nota: En el Informe de 1978, la tesis aparece bajo el rubro
"AVISOS, USO DE LOS. INTERPRETACION DEL ARTICULO 209
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.".

Su proteccion al igual que las marcas sera por un plazo de 10 afios renovables, y ésta

comenzara a partir de su solicitud de registro.

1.1.1.3.4.3 Nombres Comerciales

Consiste en la proteccion que se le da al nombre de una empresa o establecimiento
industrial, comercial o de servicio, y el derecho de su uso exclusivo, dentro de la zona

geografica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el
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nombre comercial, y se aplicard a toda la republica, si existe difusion masiva y

constante del mismo en el nivel nacional.?*

La caracteristica primordial es que no necesita registro para su proteccion a
diferencia de las marcas, sin embargo para que surta efectos frente a terceros se
requiere su publicacion, hecho que se confirma con la tesis que a continuacion se
transcribe.

No. Registro: 268,974

Tesis aislada

Materia(s):Administrativa

Sexta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: Tercera Parte, IV

Tesis:

Pagina: 182

NOMBRES COMERCIALES, PUBLICACION DE LOS.

El régimen legal relativo a la propiedad de los nombres
comerciales difiere del de otras propiedades industriales, como las
patentes, las marcas y los avisos comerciales, entre otras cosas
porque mientras estas UGltimas propiedades se registran, los
nombres comerciales solamente se publican. La lectura del articulo
216 de la Ley de la Propiedad Industrial revela que el Unico efecto
de la publicacién consiste en crear la presuncion legal de que
quién imita el nombre comercial publicado, obra con dolo. Para
este efecto, y solamente para él, debe llevarse a cabo la publicacion
del nombre, previa la comprobacion de su uso; sin que esta prueba
del uso pueda tener efectos fuera de la finalidad estrictamente
sefialada por el articulo, pues basta decir que cualquier tercero que
se considere con mejor derecho puede impugnar el uso exclusivo
del nombre comercial, a pesar de su publicacion, segun lo dice la
parte final del citado precepto, de lo que se deduce que la prueba
del uso, rendida precisamente a la publicacion del nombre, no
introduce frente a terceros ninguna ventaja en favor de quién
obtiene la publicacion, salvo la ya limitativamente sefialada en
relacion con la presuncién del dolo.

** Viflamata Paschkes, Carlos Op. cit. nota7 p. 353.
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Amparo en revision 5487/55. Dana México, S. A. 2 de
octubre de 1957. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramirez.

Y para que sea publicado el nombre comercial, éste deberda cumplir con los

requisitos que para su efecto la ley establece.

1.1.1.3.4.4 Denominaciones de Origen

Esta figura juridica también forma parte de los derechos de la propiedad industrial,
pero a diferencia de las patentes, disefios y modelos industriales, marcas, nombres y
avisos comerciales, no ingresan al patrimonio de su titular, ni le dan un derecho

exclusivo para su uso.

Su naturaleza es la de proteger y garantizar la autenticidad del origen de un
producto determinado, por lo que su otorgamiento sélo a una regién especifica y por lo
tanto todos los productores que se encuentren dentro de esa region y produzcan el bien
protegido gozaran de tal proteccion.

La intencidn de ésta proteccion se origina porque los articulos provenientes de
una regién determinada se han vuelto famosos por las cualidades de la region o por la
habilidad humana que se ha visto plasmada en ellos durante mucho tiempo, hecho que
les da una caracteristica diferente a otros productos similares pero elaborados en otra
region.

México cuenta actualmente con 11 declaraciones de denominacién de origen
gue van desde el Famoso “Tequila” pasando por la “Talavera” o el “Mago Ataulfo”
las cuales protegen a aquellos productos que por sus caracteristicas especiales son

diferentes.

1.1.2  Acuerdos Internacionales sobre Propiedad Industrial

México ha firmado y ratificado diversos acuerdos bilaterales y multilaterales relativos

a la proteccion de los derechos de propiedad industrial, y de igual manera ha visto en
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la necesidad de adecuar su legislacion a las exigencias de éstos textos, logrando asi
una homologacion de las disposiciones de la materia; es por ello que en el presente
subcapitulo analizaremos aquellos acuerdos que consideramos los méas importantes y

que tienen injerencia en la presente investigacion.

Llevaremos al cabo un andlisis del texto del tratado y haremos la comparacién

con la legislacién nacional en vigor.

1.1.2.1 Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14
de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en
La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de
1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14
de junio de 1967 y en Ginebra el 2 de octubre de 1969.

Este convenio data de finales del siglo XIX, y en el transcurso del tiempo se han ido
tanto adhiriendo nuevas partes como modificando su contenido original actualizandolo
a las necesidades de la época, es por ello que cuenta con siete revisiones en el

transcurso de su vigencia.

No es hasta el afio de 1976 que México el 21 de abril deposita el instrumento de
adhesion al Convenio y una vez que se publicado en el Diario Oficial de la Federacion
(DOF) el 27 de julio de 1976 México ya es Estado parte de la Unién.

El Convenio de Paris consta de treinta articulos cada uno de los cuales nos indica las
normas minimas que deben de cumplir los paises de la Union® en relacion a los

derechos de propiedad industrial que deben otorgar a sus nacionales y a los extranjeros

%% Asi se autonombran nombran los Estados partes del presente convenio.
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que intenten un registro dentro de su pais®, de la misma manera sefiala las normas

basicas para la organizacion de la Unidn, que va desde los rganos administrativos que

la integran hasta las contribuciones que debe realizar cada parte contratante.

A continuacion se compararan algunos articulos del Convenio de Paris que tienen un

similar LPI:

CONVENIO DE PARIS

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Articulo 1 inciso 2)

La proteccion de la propiedad industrial
tiene por objeto las patentes de invencion,
los modelos de utilidad, los dibujos o
modelos industriales, las marcas de fabrica o
de comercio, las marcas de servicio, el
nombre comercial, las indicaciones de
procedencia o denominaciones de origen, asi
como la represidn de la competencia desleal.

Articulo 20 Fracciéon V
Esta ley tiene por objeto:

V.- Proteger la propiedad industrial mediante
la regulacion y otorgamiento de patentes de
invencion; registros de modelos de utilidad,
disefios industriales, marcas, y avisos
comerciales;  publicacion de  nombres
comerciales; declaracion de proteccion de
denominaciones de origen, y regulacion de
secretos industriales, y...

Articulo 4 Inciso A 1)

Quien hubiere depositado regularmente una
solicitud de patente de invencion, de modelo
de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de
marca de fabrica o de comercio, en alguno
de los paises de la Unidn o su causahabiente,
gozard, para efectuar el depdsito en los otros
paises, de un derecho de prioridad, durante
los plazos fijados mas adelante en el
presente.
Inciso C 1)

Los plazos de prioridad arriba mencionados
seran de doce meses para las patentes de
invencion y los modelos de utilidad y de seis
meses para los dibujos o modelos
industriales y para las marcas de fabrica o de
comercio.

En este sentido en diversos articulos se
reconoce la prioridad para el otorgamiento
de la patente pero es el articulo 40 que
indica:

Cuando se solicite una patente después de
hacerlo en otros paises se podra reconocer
como fecha de prioridad la de presentacion
en aquel en que lo fue primero, siempre que
se presente en México dentro de los plazos
que determinen los Tratados Internacionales
0, en su defecto, dentro de los doce meses
siguientes a la solicitud de patente en el pais
de origen.

Aqui nuestra no hace distincion al plazo
entre  patentes, dibujos 'y  modelos
industriales o marcas, sino nos indica un
plazo Unico de doce meses

26 A este respecto el articulo 2 de la Convencién de Paris sefiala que se debe de dar trato nacional a a los
extranjeros miembros de paises de la Unidn, es decir, otorgar las misma ventajas que la legislacion
municipal otorga a sus nacionales.
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Articulo 5

Cada uno de los paises de la Unién tendra la
facultad de tomar medidas legislativas, que
prevean la  concesion de licencias
obligatorias, para prevenir los abusos que
podrian resultar del ejercicio del derecho
exclusivo conferido por la patente, por
ejemplo, falta de explotacion.

Articulo 70

Tratandose de invenciones, después de tres
afios contados a partir de la fecha del
otorgamiento de la patente, 0 de cuatro afios
de la presentacion de la solicitud, segun lo
que ocurra mas tarde, cualquier persona
podra solicitar al Instituto la concesion de
una licencia obligatoria para explotarla,
cuando la explotacién no se haya realizado,
salvo que existan causas debidamente
justificadas.

No procederd el otorgamiento de una
licencia obligatoria, cuando el titular de la
patente o quien tenga concedida licencia
contractual, hayan estado realizando la
importacion del producto patentado u
obtenido por el proceso patentado.

Articulo 6 bis

Los paises de la Unién se comprometen,
bien de oficio, si la legislacion del pais lo
permite, bien a instancia del interesado, a
rehusar o invalidar el registro y a prohibir el
uso de una marca de fabrica o de comercio
que constituya la reproduccién, imitaciéon o
traduccion, susceptibles de crear confusion,
de una marca que la autoridad competente
del pais del registro o del uso estimare ser
alli notoriamente conocida como siendo ya
marca de una persona que pueda beneficiarse
del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrira lo
mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya la reproduccion de tal marca
notoriamente conocida 0 una imitacion
susceptible de crear confusién con ésta.

Articulo 90 fraccién XV

Las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales, iguales o semejantes a una
marca que el Instituto estime notoriamente
conocida en México, para ser aplicadas a
cualquier producto o servicio.

Se entenderd que una marca es notoriamente
conocida en Meéxico, cuando un sector
determinado del publico o de los circulos
comerciales del pais, conoce la marca como
consecuencia de las actividades comerciales
desarrolladas en México o en el extranjero
por una persona que emplea esa marca en
relacién con sus productos o servicios, asi
como el conocimiento que se tenga de la
marca en el territorio, como consecuencia de
la promocion o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la
marca, podran emplearse todos los medios
probatorios permitidos por esta Ley.

Articulo 6 ter

Este articulo nos habla de las prohibiciones
en cuanto al registro de marcas a aquellas
gue intentes ostentar emblemas de Estado,
signos oficiales de control y emblemas de

Al efecto, el Articulo 90 nos enlista
diecisiete prohibiciones para el otorgamiento
de una marca, en donde se encontramos las
previstas por el articulo Articulo 6 ter de la
Convencion de Paris y muchas otras de que
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organizaciones intergubernamentales

interfieren en la legislacion nacional, como
ejemplo podemos citar al de la similitud en
grado de confusion.

Articulo 10 bis

1) Los paises de la Union estan obligados a
asegurar a los nacionales de los paises de la
Union una proteccion eficaz contra la
competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal
todo acto de competencia contrario a los

usos honestos en materia industrial o
comercial.

3) En particular deberan prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una

confusién, por cualquier medio que sea,

respecto del establecimiento, los productos

0 la actividad industrial o comercial de un

competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del
comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un
competidor;

las indicaciones o aseveraciones cuyo
empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al publico a error sobre la
naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.

3.

El articulo 213 fraccion | indica:

Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos
usos y costumbres en la industria, comercio
y servicios que impliqguen competencia
desleal y que se relacionen con la materia
que esta Ley regula;

Por lo tanto también se prohiben las
practicas de competencia desleal en México.

En el articulo 90 al sefialar una lista de
cuales supuestos no es registrable una marca,
también localizamos que nuestra legislacion
también protege contra el registro de marcas
que puede generar confusibn, no son
registrables de igual manera aquellas marcas
gue son susceptibles de engafiar al pablico, o
inducir al error, esto es aseveraciones falsa
sobre la naturaleza, componentes 0
cualidades de los productos o servicios que
se pretenden amparar.

Articulo 12

1) Cada pais de la Unién se compromete a
establecer un servicio especial de la
propiedad industrial y una oficina central
para la comunicacion al publico de las
patentes de invencion, los modelos de
utilidad, los dibujos o modelos industriales y
las marcas de fabrica o de comercio.
2) Este servicio publicard una hoja oficial
periddica. Publicara regularmente:
a) los nombres de los titulares de las
patentes concedidas, con una breve

designaciéon de las  invenciones
patentadas;
b) las reproducciones de las marcas

registradas.

México creo su propio instituto encargado en
el trdmite y registro de las Patentes, Dibujos
y Modelos industriales Asi como las Marcas
se establece mediante decreto publicado el
10 de diciembre de 1993, no es sino hasta las
reformas de agosto de 1994 en donde se le
otorgan las atribuciones actuales al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
éstas facultades las encontramos citadas en
el articulo 6
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En esta comparacion se confrontaron aquellos articulos que considero tienen una
mayor importancia y trascendencia; como se puede observar en el cuadro comparativo
anterior, nuestra legislacion esta acorde al texto del tratado e incluso otorga mayores
beneficios a aquellas personas que deseen iniciar un registro ante el IMPI.

1.1.2.2. La Propiedad Intelectual en los Tratados de Libre Comercio
suscritos por México.

Dado el movimiento econdmico mundial, México se vio en la necesidad de de
participar en los procesos de integracion econdémica, de los cuales ubican 4 niveles de
integracion?’, el primero de ellos es la zona de libre comercio donde el principal
objetivo es la liberacién de barreras arancelarias y no arancelarias®® al comercio
exterior lo que origina una apertura de su frontera a los productos procedentes de otras
latitudes, pero primordialmente de aquellos que se les considera como socios
comerciales. Para México, estos procesos de integracion regional comenzaron en el
afio de 1993 cuando México se firma el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) vy a partir de esa fecha se ha firmado 11 Tratados de Libre Comercio
y un Acuerdo Comercial, la intencion de estos tratados es lograr un mercado integral,
y no s6lo de mercancias entre los socios comerciales.
Dada la cantidad de bienes que se importan y exportan entre los miembros de las
zonas de libre comercio, se vio la necesidad gubernamental de otorgar proteccion
adicional en materia de propiedad industrial e intelectual a los productos sujetos al este
trafico internacional. Es por ello que en el siguiente inciso se estudiaran las diferencias

y similitudes entre la legislacion nacional y estos textos internacionales.

27 Zona de Libre Comercio, Unién Aduanera, Mercado Comdn, Unién Monetaria Cfr. Vega Mocoroa,
Isabel. Obra Colectiva Coordinada por. LA INTEGRACION ECONOMICA EUROPEA. Curso Bésico.
2% Ed. Editorial Lex Nova. Valladolid, Espafia 1998 pp. 50-51.

%8 Son todas aquellas medidas que tienen el mismo efecto que el arancel, entre las que podemos citar
entre otras las medidas para controlar el volumen de las importaciones, las barreras técnicas y sanitarias.
Ballesteros Romén, Alfonso J. COMERCIO EXTERIOR. Teoria y Préctica. 2* Ed., Editorial
Universidad Murcia, Madrid, Espafia. 2001 p. 49.
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Debido al nivel de operaciones considero que los Tratados de Libre Comercio (TLC)
que mas han influido en el mercado mexicano son los relativos al TLCAN vy el
Acuerdo de Asociacion Economica, Concertacion Politica y Cooperacién entre los
Estados Unidos Mexicanos, Yy la Comunidad Europea y sus Estado Miembros
(TLCUE), pero el andlisis exclusivamente serd al capitulo relativo a la Propiedad

Intelectual.

1.1.2.2.1 Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Se publica el 20 de diciembre de 1993 en el DOF para entrar en vigor el 1 de enero de
1994, el texto del tratado consta de XXII Capitulos que incluyen diversos tépicos lo
que provoco la adecuacion a la ley para contener normatividad que no vaya en contra
del contenido del Acuerdo, en el articulo XVII, es el que habla de la Propiedad
Intelectual. En éste capitulo se otorga proteccion los Derechos de Autor, Marcas,
Patentes, Dibujos y Modelos Industrial, Secretos industriales y Esquemas de Circuito
Trazado (elemento nuevo por el cual se tuvieron que hacer modificaciones a la ley), de
igual manera prevé la proteccion a procesos y productos farmacéuticos (elemento ya

protegido en México desde 1991) y biotecnoldgicos.

TLCAN LEGISLACION NACIONAL

Este articulo prevé la aplicacion de textos de
otros tratados de manera adicional por lo que
solicita que los estados parte hagan lo
posible para adherirse a el texto de los

Articulo 1701. Naturaleza y ambito de las
obligaciones

2. Con objeto de otorgar proteccion vy

defensa adecuada y eficaz a los derechos de | tratados citados en el articulo al efecto

propiedad intelectual, cada una de las Partes | njexico es parte de:

aplicara, cuando menos, este capitulo y las ) )

disposiciones sustantivas de: 1. Convenio de Ginebra, fecha de

. ] publicacién en el DOF 8/02/1974

(@) el Convenio de Ginebra para la )
Proteccion de los Productores de | 2. Convenio de Berna, fecha de
Fonogramas Contra la Reproduccién no publicacion en el DOF 4/01/1975
Autorizada de sus Fonogramas, 1971 | 3 Convenio de Paris, fecha de
(Convenio de Ginebra); publicacién en el DOF 27/07/1976

(b) el Convenio de Berna para la Proteccion | 4 Convenio UPOV, fecha de publicacion

de Obras Literarias y Artisticas, 1971

en el DOF 20/05/1998
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(Convenio de Berna);

(c) el Convenio de Paris para la Proteccién
de la Propiedad Industrial, 1967 (Convenio
de Paris); y

(d) el Convenio Internacional para la
Proteccion de las Obtenciones Vegetales,
1978 (Convenio UPOV), o la Convencién
Internacional para la Proteccién de Nuevas
Variedades de Plantas, 1991 (Convenio
UPOV).

Las Partes haran todo lo posible para
adherirse a los textos citados de estos
convenios si aln no son parte de ellos a la
fecha de entrada en vigor de este Tratado.

De lo anterior podemos advertir que para el
caso de México, el ya era parte contratante
de los Tratados citados en fechas anteriores a
las negociaciones del TLCAN, por lo que
aquellos textos debieron influir en el
contenido de éste tratado, no es asi para el
Convenio de UPOV ya que en México no se
autorizaba el registro de patentes a las
variedades vegetales.

Articulo 1703. Trato nacional

Se observa la prerrogativa del trato nacional,
es decir, otorgar a los nacionales de otra
Parte un trato no menos favorable del que
concede a sus propios nacionales en materia
de proteccion y defensa de todos los
derechos de propiedad Intelectual.

La LPlI no observa distincion entre
nacionales y extranjeros por lo que se puede
advertir que existe trato nacional a los
mismos, ademas, (y desgraciadamente) son
los extranjeros quienes utilizan mas los
servicios del IMPI que los nacionales.

Articulo 1708. Marcas

6. El Articulo 6 bis del Convenio de Paris se
aplicara, con las modificaciones necesarias, a
los servicios. Para determinar si una marca
es notoriamente conocida, se tomara en
cuenta el conocimiento que de ésta se tenga
en el sector correspondiente del pablico,
inclusive aquel conocimiento en territorio de
la Parte que sea el resultado de la promocion
de la marca. Ninguna de las Partes exigira
que la reputacion de la marca se extienda
maés alla del sector del pablico que
normalmente trate con los bienes o servicios
en cuestion.

No es hasta las reformas publicadas en el
DOF el 16 de junio de 2005 cuando se
cera el Capitulo Il Bis el cual establece
los principios basicos para la
determinacion de la notoriedad de una
marca, sin olvidar los requisitos que el
articulo 90 fraccion XV al efecto
prevé?.

Articulo 1709. Patentes

. Para efectos del presente articulo cada
una de las Partes podra considerar que las
expresiones  “actividad  inventiva" vy
"susceptibles de aplicacion industrial" sean

Creo que el extracto anterior es una
aportacion muy importante a conceptos
cuya naturaleza es de dificil
interpretacion, puesto que la ley
Unicamente nos indica los conceptos de

2% Reformado el 16 de junio de 2005.
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respectivamente  sinénimos  de  las | “actividad inventiva” y “susceptibles de
expresiones "no evidentes” y "Utiles". aplicacion industrial” (articulo 16), pero
ni la ley ni su reglamento nos
proporciona lo que debemos entender
por ellos, y deja el su interpretacion a los
examinadores, los cuales deben tomar en
cuenta la expresion del tratado para el
andlisis de las solicitudes.

Articulo 1710. Esquemas de trazado de En cumplimiento al anexo sefialado en el
circuitos semiconductores integrados™® pie de pagina 16, no es sino hasta las
reformas a la Ley del 26 de Diciembre de
1997 cuando se adiciona el Titulo Quinto

Nos sefiala diversos actos que se deben Bis a la LPI el cual observa la proteccion

considerar  ilegales relativos  a - la a estos inventos y por lo tanto se adecua
comercializacion y utilizacion de los yp

llamados esquemas de trazado de circuitos | 12 1€gislacion nacional para quedar
integrados’ as|' como |as med|das aCOI’de tanto al pl’OgreSO en esa area

precautorias. como al texto del tratado que nos ocupa

Articulo 1714. Defensa de los derechos de | Al efecto nuestra LPI prevé el Titulo
propiedad intelectual.  Disposiciones | Sexto que nos indica las reglas generales
generales de los Procedimientos Administrativos el

1. Cada una de las Partes garantizara,... que | cual  incluye un  capitulo  del
su derecho interno contenga procedimientos | Procedimiento para la Declaracion
de defensa de los derechos de propiedad | Administrativa, otro relativo a las
intelectual, que permitan la adopcion de | infracciones y Sanciones Administrativas

medidas eficaces contra cualquier acto que | y yna serie de actos ilicitos que son
infrinja los derechos de propiedad intelectual | raconocidos como delitos.

comprendidos en este capitulo, incluyendo
recursos expeditos para prevenir las
infracciones y recursos que desalienten
futuras infracciones. Estos procedimientos
se aplicaran de tal manera que se evite la
creacion de barreras al comercio legitimo y
gue se proporcione salvaguardas contra el
abuso de los procedimientos.

%0 Son a través los cuales se representa la forma y tamafio a escala de cada parte de un

microcomponente que aparecera en forma geométrica en una placa final denominada disefio maestro, a
partir del cual se fabricard el circuito y al efecto se crea un Anexo 1710.9 Esquemas de trazado en
donde: “México realizard su mayor esfuerzo para poner en préctica lo antes posible las obligaciones
sefialadas en el Articulo 1710, y lo hara en un plazo que no exceda de cuatro afios después de la fecha
de entrada en vigor de este Tratado.”
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1.1.2.2.2. Acuerdo de Asociacion Economica, Concertacion
Politica y Cooperacion entre los Estados Unidos
Mexicanos, y la Comunidad Europea y sus Estado

Miembros.

EL 26 de junio del afio 2000 es publicado en el DOF este Acuerdo Internacional el
cual entré en vigor el 1 de Julio del mismo afio; a diferencia del TLCAN, el TLCUE
no establece una serie de “normas basicas” para la proteccion de la Propiedad
Intelectual, sino que se constrifie a “ratificar” las obligaciones ya previstas por otros

Tratados de la Materia.

El Texto del TLCUE consta de 60 articulos y un anexo; en su numeral 12 observamos
lo relativo a la importancia de la proteccion a la Propiedad Intelectual; el mismo nos
indica:

1. ..., las Partes se comprometen a establecer las medidas apropiadas para
asegurar una adecuada y efectiva proteccion, de acuerdo con las normas
internacionales mas exigentes, incluyendo medios efectivos para hacer valer
tales derechos.>".

De la lectura del articulo que antecede, observamos que éste no aporta ningun
elemento nuevo a la proteccion de la propiedad intelectual sino que confirma las
obligaciones ya establecidas por el derecho internacional. Es por ello que advertimos
la carencia de grandes aportaciones en este campo, sin embargo, fue necesario dejar
claro entre partes cuales son los Tratados Internacionales que tendran aplicacion
mutua, y es aqui en donde entre Consejo Conjunto en funciones, el cual es un 6rgano
institucional que tiene prerrogativa la toma de decisiones relativas a la supervision y

aplicacion del Acuerdo, éste Consejo esta constituido por los miembros del Gobierno

31 DOF 26/06/2000.
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Mexicano, los miembros del Consejo de la Union Europea y miembros de la Comision
Europea.*

Este Consejo debido a que esta obligado de adoptar medidas apropiadas para asegurar
una adecuada y efectiva proteccion a los derechos de propiedad intelectual®*ha decidié

conjuntamente® que las Convenciones Internacionales Aplicables seréan:

1. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, 1994);

2. El Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad Industrial (Acta de
Estocolmo, 1967);

3. El Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas
(Acta de Paris, 1971);

4. La Convencion Internacional sobre las Proteccién de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de
Radiodifusiéon (Roma, 1961);

5. El Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (Washington 1970,
enmendado en 1979 y modificado en 1984); y

6. La Convencidn Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales,
1978 (Convencion UPOV 1978), o la Convencion Internacional para la
proteccion de las Obtenciones Vegetales, 1991 (Convencion UPOV 1991).

También en ese articulo 36 se prevén obligaciones de adhesion a:

a) El Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas (Ginebra 1977, y enmendado en 1979).

b) El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del deposito de
microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (1977,
modificado en 1980).

c) El Tratado de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
sobre Derecho de Autor (Ginebra, 1996); y

%2 Articulos 45, 46 y 47 del texto del TLCUE.
# Obligacion prevista en el articulo 12 parrafo 2 del TLCUE.
% Articulo 36 del Anexo del TLCUE.
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d) El Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion y Fonogramas
(Ginebra, 1996).

A manera de conclusion podemos decir que Mexico se ha visto en la necesidad de la
incorporacion de nuevos rubros de proteccion en materia de la propiedad intelectual,
para satisfacer las obligaciones previstas en los Tratados. Tratados que han obedecido
a que México ha entrado al proceso de globalizacién desde hace més de una década,
no sin olvidar que este proceso no se origind con la firma de los TLC sino a la

dindmica mundial que se ha observado desde finales de la Segunda Guerra Mundial.
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CAPITULO Il IMPORTACIONES PARALELAS EN MEXICO Y EL MUNDO

2.1 Importacion Paralela

Importacién paralela es la importacion de bienes genuinos que se han obtenido en un
mercado extranjero a un bajo costo y por lo tanto pueden ser revendidos a un menor
precio del que ofrecen ya sea el distribuidor autorizado o el licenciatario del la Marca
Registrada en el pafs al que fueron importados;® es decir, la importacién paralela
existe cuando un importador compra un producto genuino con una marca registrada
extranjera, lo importa a México sin el consentimiento del propietario de la marca
registrada, para posteriormente venderlo en competencia con el mismo producto
ofrecido por el propietario, licenciatario o distribuidor autorizado de la marca en

México.®

% Véase Dahl, Nancy K. “Grey Market Imports: Stemming The Tide.” OREGON LAW REVIEW. Vol.
65. 1986. p. 123; Gerber, David A. David Bender. “The Gray Market: A Legal Enigma.” NEW YORK
STATE BAR JOURNAL. Vol. 59, January, 1987. p. 41; Davis, Theodore H. Jr. “Applying Grecian
Formula To International Trade: K Mart Corp. v. Cartier, Inc. And The Legality Of Gray Market
Imports.” VIRGINIA LAW REVIEW. Vol. 75 OCTOBER, 1989 p. 1397; Fornaro, Matthew. “A Parallel
Problem: Grey Market Goods And The Internet.” JOURNAL OF TECHNOLOGY LAW AND POLICY.
Vol. 8. June 2003 p. 70; Gonzalez, George Y. " Symposium on the North American Free Trade
Agreement: An Analysis of the Legal Implications of the Intellectual Property Provisions of the North
American Free Trade Agreement,” HARVARD INTERNATIONAL LAW JOURNAL Vol. 34, No. 2,
Spring 1993 p. 306-307; Ghosh, Shubha. “Pills, patents, and power: state creation of gray markets as a
limit on patent rights.” FLORIDA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW. Vol. 53 Spring, 2002. p. 789;
Hiebert, Timothy H. “Foundations of The Law of Parallel Importation: Duality And Universality In
Nineteenth Century Trademark Law” THE TRADEMARK REPORTER No. 80 September-October,
1990. pp. 483; Hintz, Donna K. “Battling Gray Market Goods With Copyright Law.” ALBANY LAW
REVIEW. Vol. 57, Fall, 1994. p 1188; Lach, Donna M. “The Gray Market And The Customs
Regulation -- Is The Controversy Really Over After K Mart Corp. V Cartier, Inc.?” CHICAGO-KENT
LAW REVIEW. Vol. 65. 1989. p. 221; Liebeler, Lars H. “Trademark Law, Economics and Grey-Market
Policy” INDIANA LAW JOURNAL. Vol. 62. Summer, 1987. p. 753; Nester, Lisa A. “Keywords,
Trademarks, and the Gray Market: Why the Use is Not Fair.” MARQUETTE INTELLECTUAL
PROPERTY LAW REVIEW. Vol. 7. 2003. p. 242; Peterman, Brain W. “The Gray Market Solution: An
Allocation of Economic Rights.” TEXAS INTERNATIONAL LAW JOURNAL. Vol. 28 Winter, 1993
p.159; Rubin, Harry. “Destined To Remain Grey: The Eternal Recurrence Of Parallel Imports”
INTERNATIONAL LAWYER Vol. 26 Fall, 1992. pp. 597-598; Victor, Paul. “Preventing Importation Of
Products In Violation Of Property Rights.” ANTITRUST LAW JOURNAL. Vol. 53. 1985 p. 790; Yashor,
Shira R. “Competing in the Shadowy Gray: Protecting Domestic Trademark Holders from Gray
Marketeers Under the Lanham Act.” UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW. Vol. 59, Summer,
1992 p. 1363; Young, John A. Jr. “The Gray Market Case: Trademark Rights v. Consumer Interests.”
NOTRE DAME LAW REVIEW. Vol. 61. 1986 p. 838.

% peterman, Brain W. Op. cit. nota 36 p. 159.
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A las importaciones paralelas se les conoce igualmente como bienes del Mercado Gris
0 Zona Gris de las importaciones. ¢Y por qué se les ha dado este color? Teoricos han
afirmado que el nombre de “Mercado Gris” emerge metaféricamente de la percepcion
de que tal mercancia ocupa la region intermedia de entre el “Mercado Blanco” bienes
legitimamente importados al pais con la anuencia del propietario de la marca y el
“Mercado Negro” que constituye la distribucion de productos o servicios que por su
propia naturaleza son ilegales tales como cocaina, los servicios sexuales o para el caso
de Propiedad Industrial bienes que son producidos o comercializados sin la anuencia
del titular de los derechos tanto de marca como la patente®” los cuales constituyen una

grave infraccion los derechos conferidos a sus titulares.

Histéricamente para hablar de la importacion paralela es necesario precisar dos
escenarios, el nacional y el internacional; desde el punto de vista nacional la
importacion paralela es un fendmeno reciente que desde la década de los 90’s del
Siglo XX se ha visto intensificado en nuestro pais, no sin olvidar que México ha sido
en el transcurso de los afios distribuidor de importaciones paralelas para los Estados
Unidos de América, no sin olvidar que en un mayor porcentaje nuestro pais recibe este

tipo de importaciones.

Ya en su caracter internacional podemos afirmar que este tipo de importaciones son un
fendmeno comercial de antafio, pues se pueden obtener resoluciones judiciales

relativas a las importaciones paralelas desde el afio de 1886.%

La intensificacion de este tipo de importaciones, poco reguladas por nuestra
legislacion, se debe primordialmente a las diversas practicas comerciales que han
surgido por el pasar de los afios, citando de entre las de mayor trascendencia la
globalizacion y el surgimiento de la World Wide Web (WWW) o red global de

comunicaciones lo que permite el acercamiento del mercado entre las diversas

" Warlick 1V, J. Thomas. “Of Blue Light Specials And Gray-Market Goods: The Perpetuation Of The
Parallel Importation Controversy” EMORY LAW JOURNAL. Vol. 39 Winter, 1990, p. 350; Victor, Paul.
Op. cit. nota 35 p. 790.

% véase Apollinaris Co. V. Scherer, 27 F. 18 (C.C.S.D.N.Y. 1886).
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naciones y por lo tanto, un productor de Kazajstan puede ofrecer sus productos por la

Internet y venderlos a un consumidor canadiense.

De igual manera y gracias a la creacion de la Organizacion Mundial de Comercio, se
pude comercializar bienes con sus paises miembros obteniendo ventajas econdmicas al
respecto; lo que nos lleva a afirmar que la reciente disponibilidad de encontrar en el
exterior productos que ostenten una marca registrada han originado la importacion

paralela.®

No sélo la apertura del mercado internacional ha sido el Unico factor para que se
intensifiquen las importaciones paralelas en México y en el mundo, podemos
adicionar que mas que un mercado libre la posibilidad de adquirir bienes de consumo
en el extranjero a un menor precio del que se obtiene a nivel nacional hace que se vea

acrecentado este tipo de importaciones.*

Otro factor importante es el agotamiento del derecho del propietario de la marca
registrada, ya que, una vez introducido licitamente en el mercado su producto y ser
vendido por primera vez agota el derecho, permitiendo a partir de este momento que
cualquier tercero no relacionado con la marca registrada pueda importar bienes a su

pais sin incurrir en infraccion alguna.

El fendmeno del mercado gris se puede identificar en tres escenarios o rutas de

mercado siendo estas:**

1. Cuando una compafiia domestica compra los derechos para el uso y registro de

una marca de un fabricante extranjero*, por lo que hay importacién paralela

%9 Lackert, Clark W. “Introduction To The Parallel Imports Controversy: Trade Or Trademark Policy?”
COLUMBIA BUSINESS LAW REVIEW. 1987 p. 151.

%0 Schwartz, Rhonda. “Grey Marketeers: Pirates Of Goodwill Or Vendors Of Value?” COLUMBIA
BUSINESS LAW REVIEW. 1987 p. 258.

*I Rubin, Harry. Op. cit. nota 35 p. 598; Friedman, Lawrence M. “Business and Legal Strategies For
Combating Grey-Market Imports.” INTERNATIONAL LAWYER. Vol. 32 Spring, 1998. p. 27; Gonzalez,
George Y. Op. cit. nota 35 p.323-324; Yashor, Shira R. Op. cit. nota 35 p. 1371-1372; Peterman, Brain
Op. cit. nota 36 p. 163.

*2\/gase A. Bourjois & Co. v Katzel 260 US 689 (1923).
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cuando una tercera parte realiza las importaciones del producto extranjero al

pais del licenciante.

2. Cuando un propietario doméstico de una marca registrada autoriza a un
fabricante extranjero independiente a utilizar la marca en una locacion
especifica®®, pero una tercera parte compra estos bienes y los introduce al

mercado del licenciante de los bienes.

3. La tercera ruta se puede materializar cuando el importador paralelo obtiene
bienes:

a. De una subsidiara de una corporacién extranjera que registra una
idéntica marca registrada en el pais receptor, que la ya registrada en el
pais de origen.

b. De una subsidiaria en el extranjero, que es cuando una empresa
nacional establece una subsidiaria extranjera o una division
desincorporada de fabricacion.

Por lo que los bienes son manufacturados tanto por la empresa originaria como
por la subsidiaria sin importar el origen de las mismas y al importarlos se

puede decir que es una importacion paralela.

En nuestra definicion de importacion paralela claramente acotamos que los bienes
objeto de este tipo de précticas se tratan de bienes genuinos. Un bien genuino es
definido como: “un bien producido o selecto por el propietario o licenciatario de la

marca registrada, y colocado en el mercado licitamente”.**

Es de suma importancia recalcar la originalidad de los bienes importados, pues en el
caso de que éstos no sean genuinos no podrian considerarseles como bienes del
mercado gris sino bienes del “Mercado Negro” y por lo tanto seran acreedores a una

*3 \/éase Original Appalachian Artworks, Inc. v Granada Electronics, Inc. 816 F2d 68 (2d Cir 1987).

* Articulo 54 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; Lipner, Seth E. “Trademarked
Goods And Their Gray Market Equivalents: Should Product Differences Result In The Barring Of
Unauthorized Goods From The U.S. Markets?” HOFSTRA LAW REVIEW. Vol. 18 Summer, 1990 p.
1030.
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infraccion administrativa o una sancion penal. Sin embargo, cabe sefialar que no todos
los bienes “genuinos” son idénticos pues éstos atienden a las preferencias y
requerimientos regionales, como ser empacados de manera diferente o de conformidad
a la legislacién nacional; una variante de sabor para considerar las preferencias del
consumidor o pueden incluso variar un poco su calidad;* para ejemplificar lo anterior
podriamos sefialar lo siguiente: Un chocolate que ostente la marca Hershey’s hecho en
México podria contener un mayor porcentaje de manteca de cacao que el mismo
producto que se fabrica en los Estados Unidos, por lo que su sabor podria variar; ésta
variacion responderia a las preferencias de su publico consumidor dado que en México

gustan de un sabor mas fuerte que en los Estados Unidos.

Del mismo modo encontramos que el traslado de estos bienes puede afectar la calidad
de los mismos, pues no han sido empacados para el traslado internacional y muchas
veces no cubren los controles de calidad que el propietario o licenciatario de una
marca registrada aplica a su producto; como resultado se pueden presentar deficiencias
en el desempefio del producto,* v.gr. Si una Baterfa presenta un impropio control de
la temperatura en su transito internacional, podria tener un periodo de vida mas corto
debido al manejo, y por lo tanto un desempefio menor que la misma Bateria adquirida
al propietario de la marca o distribuidor autorizado, ademéas de que como valor
agregado podemos con el distribuidor autorizado podemos hacer valer mas facilmente

la garantia del producto en caso de defectos.

Ahora, no todos los bienes participan en la Zona Gris de las importaciones y esto se
debe a las variantes que un mismo producto puede sufrir en los diferentes mercados o
las diferentes necesidades de los consumidores, de entre una lista de bienes
“predilectos” por los importadores paralelos encontramos; equipos fotograficos, rollos
de pelicula, baterias, electrodomésticos, relojes, alimentos, fragancias, cosméticos,

*® Lipner, Seth E. Op. cit. nota 44 1033.

* Gilbert, Scott D. Eugene A. Ludwig, Carol A. Fortine. “Federal Trademark Law And The Gray
Market: The Need For A Cohesive Policy.” LAW AND POLICY IN INTERNATIONAL BUSINESS. Vol.
18, 1986 p. 110.
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medicamentos, vinos, articulos deportivos y neumaticos;*” Y por increible que

parezca, a la lista podemos incluir Automéviles.*®

Pero a todo esto ¢qué es lo que hace a los bienes tan atractivos para ser susceptibles a
las importaciones paralelas? Primeramente es el precio y luego podemos decir que la
liberacion de aranceles seduce a su importacion, puesto que esto permite la posibilidad
de mantener un precio menor que el del mercado nacional, asi de esta manera, logra
que los minoristas se aventuren en este mercado, pero ¢por qué se pueden obtener

bienes a un menor precio en el extranjero? Esto se debe primordialmente a:*

a) LA FLUCTUACION EN EL TIPO DE CAMBIO®

Las divisas son como cualquier otro bien, por lo que sus precios varian en funcion de
de la oferta y demanda, lo que hace que las diferentes monedas del mundo tengan un

poder adquisitivo diferente y por lo tanto varie el precio de un bien de un pais a otro.

Asumamos que un fabricante italiano cobra $100 por la unidad a un distribuidor
autorizado en México y €100 a un distribuidor francés. También asumamos que se
exigen a ambos vendedores que pongan un 25% de encarecimiento por la unidad;
Asumamos que el costo de envio de Francia a México es de $10. Cuando los tipos de
cambio son $1 = €1, las importaciones paralelas son econémicamente imposibles y
poco atractivas ya que importar a México el producto francés costaria $135 y el
nacional $125. Sin embargo, si el tipo de cambio entre los Pesos y los Euros fuera de

$1 = €2, las circunstancias cambiarian y estarian maduras para un mercado gris en

*" Rubin, Harry. Op. cit. nota 35 p. 620; Gilbert, Scott D. Eugene A. Ludwig, Carol A. Fortine. Op. cit.
nota 46 109.

8 Un ejemplo de esto lo encontramos en el Reino Unido que ha tenido casos de ciudadanos de aquel
pais que adquieren autos Mercedes-Benz en Alemania a un precio menor del obtenido en Inglaterra y lo
importan a sin ninguna restriccion.

* Véase Barfield, Claude E. Mark A. Groombridge. “Parallel Trade In The Pharmaceutical Industry:
Implications For Innovation, Consumer Welfare, And Health Policy.” FORDHAM INTELLECTUAL
PROPERTY, MEDIA AND ENTERTAINMENT LAW JOURNAL. Vol. 10 Autumn 1999 p. 185.

% Andrade, Richard M. “The Parallel Importation Of Unauthorized Genuine Goods: Analysis And
Observations Of The Gray Market.” UNIVERSITY OF PENSYLVANIA JOURNAL OF
INTERNATIONAL BUSINESS LAW. Vol. 13 Fall, 1993 pp. 412-414.
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México ya que el bien francés por la diferencia en el tipo de cambio costaria $50 mas
el 25% de encarecimiento, se aumentaria a $62.50, ahora a este precio sumemos los
$10 del costo de importacion, lograriamos que importar el bien francés cueste 72.50 en
lugar de los $125 que costaria encontrarlo en México. Un mercado muy fructifero para

estas importaciones.

b) LA DISCRIMINACION DE PRECIOS™

Los fabricantes extranjeros pueden comportarse de una manera anti-competitiva entre
los bienes que producen en las diferentes latitudes, esto se hace manipulando el precio
que ellos cobran en las diferentes naciones por el mismo bien. Por ejemplo, el
fabricante puede cobrar $100 para el bien que ostenta una marca registrada en Japon,
$110 en Alemania, $75 en el Reino Unido, y $200 en México. Por lo que se puede
afirmar que el precio del bien en México sera artificialmente alto lo que originaria que
se importara paralelamente este bien de los otros paises. Aungue este supuesto es muy
complejo, para lograrlo necesitariamos que la empresa fabricante tuviera un fuerte

poder en el mercado lo que facilitaria este tipo de operaciones.

¢) DIFERENCIACION DE PRECIOS®

Los diferenciales de precio en las cadenas autorizadas de distribucion también pueden
levantarse debido al costo de diferencia de su manipulacion y otras circunstancias
especificas del mercado.

Los costos industriales pueden variar debido a las disparidades en la accesibilidad de
la materia prima, los costos obreros, gastos de utilidad, impuestos, la eficacia de
medios de produccion, subsidios gubernamentales, y otros numerosos posibles gastos.

Si un fabricante en una nacién de costo industrial alto conserva el beneficio de

5! Ibidem. p. 415.

52 |bidem p. 416-417; Ghosh, Shubha. “Pills, Patents, And Power: State Creation Of Gray Markets As A
Limit On Patent Rights.” FLORIDA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW. Vol. 14 Spring, 2002. p.
231.

35



encarecimiento, entonces el precio del bien tendrd que ser ajustado en consecuencia.
El resultado es una diferencia en los precios para el mismo bien con una marca

registrada.

2.1.1 Fundamento Legal

Como Importacion Paralela no encontramos en nuestro ordenamiento legal regulacién
que la permita expresamente, sino que se puede observar una normatividad de
indirecta en la Ley de la Propiedad Industrial. Por indirecto, entendemos que la ley

permite las importaciones sin sefialar que estas son paralelas.

2.1.1.1 Marcas

Por lo que respecta a las marcas encontramos que el articulo 92 fraccién Il de la LPI
nos indica la posibilidad de llevar a cabo éste tipo de actividades, pero como
sefialamos en el inciso anterior no lo indica de manera expresa sino tacita. El texto del

citado articulo versa de la siguiente manera:

Articulo 92.- El registro de una marca no producira efecto alguno contra:

I1.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el
producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto
hubiera sido introducido licitamente en el comercio por el titular de la
marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Del la lectura del articulo anterior se desprende que cualquier tercero independiente al
propietario o licenciatario de la marca puede comercializar el bien, siempre y cuando
lo haya obtenido de manera legal. Ahora bien el articulo no menciona que la
importacion paralela esta permitida, pero al permitir una “segunda” comercializacién
del producto, es decir, una venta posterior a la primera vez que se introduce en el
mercado, indirectamente permite que éste tercero sin relacién con la marca venda
libremente los bienes que la ostentan, con la limitacion que la primera introduccion se

haya hecho de manera licita.
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En ese sentido cabria sefialar que el articulo de referencia en ningin momento expresa
el lugar en donde se debe de llevar acabo esa primera introduccién al mercado,> por
lo que de conformidad al &mbito espacial de validez de la ley>* se deberia entender
gue Unicamente su primera comercializacién deberia ser dentro del territorio mexicano.
Pero tratandose de normas de derecho privado® y utilizando el principio general de
derecho que dice: en lo que respecta a las relaciones de coordinacién® lo que no esta
prohibido esta permitido, podriamos entender lo siguiente: Si bien es cierto la ley no
discrimina entre un agotamiento nacional o internacional por no estar expresamente
prohibido el segundo por la ley, ambas formas de agotamiento deben de ser aplicables

al caso en concreto.®’

Ahora bien el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo RLPI),
no solo nos habla del agotamiento del derecho sino que nos precisa en sus articulos 54
y 55 la manera en que un articulo importado debe de ser considerado original y la

relacion entre las empresas que se consideran como subsidiarias.

ARTICULO 54.- Para efectos de lo dispuesto en el articulo 92, fraccion
Il de la Ley, se presumira, entre otros supuestos, que los productos que
se importen son legitimos, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

I.- Que la introduccion de los productos al comercio del pais del que se
importe, se efectle por la persona que en ese pais sea titular o
licenciatario de la marca registrada, y

I1.- Que los titulares de la marca registrada en México y en el pais
extranjero sean, en la fecha en que ocurra la importacion de los
productos, la misma persona 0 miembros de un mismo grupo

>3 En éste sentido tanto la legislacion brasilefia como la europea si hacen tal distincién (Véase supra § ).

> El 4mbito espacial corresponde a la porcion del espacio en que un precepto es aplicable (Véase
Garcia Maynez, Eduardo. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO. 25 Edicion. Porria.
Meéxico. 1975 p. 78 y siguientes).

> Pues las operaciones de compraventa se regulan por ordenamientos.

% Existe la coordinacién cuando los sujetos que en ella figura se encuentran colocados en un plano de
igualdad (cuando dos personas celebran un contrato de compraventa).

57 Observando que para que se pueda hablar de las importaciones paralelas es necesario que el titular de
los derechos de la marca sea el mismo en el extranjero que en México hecho que se confirma de la
interpretacion del articulo 54 del RLPI.
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econdmico de interés comun o sean sus licenciatarios o
sublicenciatarios.

ARTICULO 55.- Para efectos de lo dispuesto en la fracciéon Il del
articulo anterior, se considerara que dos 0 mas personas son integrantes
de un mismo grupo econdémico de interés comun, entre otros casos,
cuando estén relacionadas entre si por un control directo o indirecto,
gue una de ellas ejerza sobre la otra u otras en sus drganos de decisién o
administracion o en la adopcion de sus decisiones.

Para efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, se entendera por
control, la capacidad de adoptar las decisiones empresariales generales
o las decisiones administrativas en la operacion diaria de las personas
morales de que se trate. Queda incluido en este supuesto el control
indirecto que se ejerza mediante interpdsita persona 0 sucesivas
personas interpdsitas.

Se presumira, que existe el control a que se refiere el primer parrafo,
entre otros casos, en los siguientes:

I.- Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes
sociales, con derecho pleno a voto, que representen mas del 50% del
capital social de otra persona;

I1.- Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes
sociales, con derecho pleno a voto, que representen menos del 50% del
capital social de otra persona, si no hay otro accionista 0 socio de esta
ultima que sea tenedor o titular, a su vez, de acciones o partes sociales,
con derecho pleno a voto, que representen una proporcién del capital
social igual o mayor a la que representen las acciones o partes sociales
de que sea tenedora o titular la primera;

I11.- Cuando una persona tenga la facultad de dirigir o administrar a
otra en virtud de un contrato;

IV.- Cuando una persona tenga la capacidad o derecho de designar la
mayoria de los miembros del consejo de administracion u Organo
equivalente de otra, y

V.- Cuando una persona tenga la capacidad o el derecho de designar al
director, gerente o factor principal de otra.

Por lo que podemos hablar que el RLPI nos indica la manera en que puede
considerarse un bien importado que ostente una marca registrada como genuino, es

decir que se haya fabricado o ensamblado por el propietario de la marca o su
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licenciatario autorizado y la parte mas importante, que sea puesto licitamente® en el

comercio.

El articulo 55 del reglamento nos indica cuando se debe considerar que una empresa
es integrante de un grupo empresarial o econémico, lo que permite la posibilidad de la
importacion por las empresas integrantes del mismo grupo, bienes que ostenten
marcas registradas sin incurrir en infraccion, entendiendo que debe concurrir la
circunstancia de que el titular de la marca registrada en el pais de donde proviene la
mercancia, sea el mismo titular en México, ante el IMPI, siendo excepcion cuando se
de el caso que el titular en México, tenga alguna relacion de identidad corporativa con
el titular de la marca en el pais de donde provienen las mercancias importadas o que

pertenezcan a un mismo grupo econdmico de interés comun.

2.1.1.2 Patentes

Para el caso de las patentes, el articulo 22 fraccion Il de la LPI regula la posibilidad
de que los productos que ostentan una patente puedan ser objeto de la importacion
paralela, pues debemos entender, al igual y como ocurre con las marcas, que éstos
productos al ser colocados en el comercio licitamente por primera vez, agota el
derecho exclusivo de su titular al efecto el articulo sefiala:
Articulo 22.- El derecho que confiere una patente no producira efecto
alguno contra:

I.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto
patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho
producto hubiera sido introducido licitamente en el comercio;

No obstante lo anterior habréa que observar lo previsto por el articulo 25 de la LPI, al

efecto tenemos:

Articulo 25.- El derecho exclusivo de explotacion de la invencion
patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

%8 Es decir, que su origen no sea por el contrabando o el robo entre otros, sino que la colocacion en el
mercado la haya efectuado el titular de la marca.
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I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de
impedir a otras personas que fabriguen, usen, vendan, ofrezcan
en venta o importen el producto patentado, sin su
consentimiento, y

De una primera lectura del articulo anterior podriamos inferir que la importacion de
productos patentados puede ser prohibida por el titular de la patente sin importar si
ésta es paralela o no; pero ¢no ya habia sido permitida en el articulo 22 al agotarse el

derecho? ;Realmente se estan confundiendo los términos legales?

Primero, el articulo 22 de la LPI nos indica que el derecho del inventor se agota®® una
vez que el bien producto de la patente se introdujo al comercio licitamente, por lo que
se otorga a favor de adquirente de buena fe la facultad de revender el bien adquirido
con anterioridad, y aquellas ventas subsecuentes pueden ser hechas con plena
seguridad de que no se incurre en infraccion alguna. Ademas de que el articulo 213 de
la LP1%® no sefiala que por éste tipo de importaciones el importador paralelo caiga en

infraccion.

En lo que se refiere a la confusion, ésta formalmente no existe pues los articulos
hablan de diferentes momentos; el articulo 22 habla del agotamiento del derecho una
vez que el producto patentado se haya comercializado por primera vez, mientras que el
articulo 25 prohibe la importacion de aquellos productos que aun no han sido
colocados en el mercado o la importacion de otros que invaden la patente otorgada en

México.

A lo que debemos concluir, que al igual que las marcas, si el titular de los derechos de

la patente es el mismo tanto en México como en el extranjero y éste los pone en el

%% \/éase Swanson, Tait R. “Combating Gray Market Goods In A Global Market: Comparative Analysis
Of Intellectual Property Laws And Recommended Strategies” HOUSTON JOURNAL OF
INTERNATIONAL LAW. Vol. 22 Winter, 2000 pp 349-350.
% Que consagra todas aquellas hipétesis de actividades que pueden ser consideradas como infraccion
(ver supra 83.2).

40



mercado por primera vez las ventas posteriores de un tercero no podran ser

prohibidas.®

2.1.1.3 Derechos de Autor

Por lo que respecta a los derechos autorales, la LFDA no habla sobre de la
importacion paralela, Unicamente acota la posibilidad del agotamiento del derecho, es
decir, una vez que se vendio por el titular de los derechos autorales por primera vez su
obra, agota la posibilidad de reprimir las ventas posteriores de la misma. Lo anterior lo

encontramos regulado por el articulo 27 fraccion 1V de la LFDA que a la letra dice:

Articulo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podran
autorizar o prohibir:

IV. La distribucién de la obra, incluyendo la venta u otras formas
de transmisién de la propiedad de los soportes materiales que
la contengan, asi como cualquier forma de transmision de uso o
explotacion. Cuando la distribucién se lleve a cabo mediante
venta, este derecho de oposicion se entendera agotado
efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente
contemplado en el articulo 104 de esta Ley;

Por su parte la fraccion V del citado articulo expresa que también esta prohibida o se

requiere autorizacion por el autor:

V. La importacion al territorio nacional de copias de la obra
hechas sin su autorizacion;

Luego entonces, si una obra fue fijada con la anuencia del titular de los derechos
autorales, y posteriormente
Es por ello que el presente trabajo pretende encontrar algin medio de defensa en

contra de este tipo de importaciones, pues no se encuentran prohibidas por la

%1 Hecho que cambiaria si los titulares fueran diferentes (hip6tesis poco probable por la forma en que se
otorgan los registros de patente al analizar la novedad del bien a patentar).
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legislacion mexicana, al efecto en capitulos posteriores analizaremos los posibles

medios de defensa aplicables

2.1.2 Agotamiento del Derecho o Doctrina de la Primera Venta

El nombre de Doctrina de la Primera Venta ha sido otorgado por los diversos
doctrinarios a lo que juridicamente se conoce como Agotamiento del Derecho, es decir,
que Doctrina de la Primera Venta y Agotamiento del Derecho son términos idénticos.
Por Doctrina de la Primera Venta se entiende a la facultad que tiene el adquirente de
buena fe de un bien comercializado licitamente de hacer con el mismo lo que le plazca,
puesto que el bien ya la sido primeramente mercantilizado por el propietario o

licenciatario de la marca o patente.®

Para poder decir que un bien queda sujeto a éste agotamiento se debe tomar en cuenta
dos racionales el primero es que se trate de bienes genuinos® y el segundo es el
agotamiento del derecho propiamente dicho.®* En ese orden de ideas para que opere el
agotamiento del derecho primero los bienes tendran que ser los bienes genuinos
(puesto que aquellos productos falsificados o piratas no podran ser acreedores a este
beneficio) y segundo de igual manera éstos debieron haber sido colocados en el

62 \éase. Baer, A. Bryan. “Price Controls Through The Back Door: The Parallel Importation Of
Pharmaceuticals.” JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW. Vol. 9. Fall, 2001. p. 110;
Beyers, Maureen. “The Greying Of American Trademarks: The Genuine Goods Exclusion Act And The
Incongruity Of Customs Regulation 19 C.F.R. 8 133.21.” Fordham Law Review. Vol. 54. October,
1985. pp. 108-109; Calboli, Irene. “Trademark Exhaustion In The European Union: Community-Wide
Or International? The Saga Continues.” MARQUETTE INTELLECTUAL PROPERTY LAW REVIEW.
Vol. 6. 2002 pp. 47-48; Dahl, Nancy K. Op. cit. nota 35 p. 127; Donnelly, Darren E. “Parallel Trade
And International Harmonization Of The Exhaustion Of Rights Doctrine.” SANTA CLARA
COMPUTER AND HIGH TECHNOLOGY LAW JOURNAL. Vol. 13 May, 1997, p. 450; Donohue,
James P. “The Use Of Copyright Laws To Prevent The Importation Of "Genuine Goods." NORTH
CAROLINA JOURNAL OF INT'L LAW & COMMERCIAL REGULATION. Vol. 11 Spring, 1986. p.
194; Ghosh, Shubha. Op. cit. nota 35 p. 792,821; Hintz, Donna K. Op. cit. nota 35 p 1187; Peterman,
Brain W. Op. cit. nota 36 p.170; Takamatsu, Kaoru. “Parallel Importation Of Trademarked Goods: A
Comparative Analysis.” WASHINGTON LAW REVIEW. Vol. 57 July, 1982. pp. 455-456; Williams,
Shimada Ako. “International Exhaustion Of Patent Rights Doctrine: Is Japan's Move A Step Forward
Or Back From The Current Harmonization Effort?” DETROIT JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW
& PRACTICE. Vol. 7 Fall 1998 p.330; Yashor, Shira R. Op. cit. nota 35 p.1370.

%3 Como lo vimos el articulo 54 del RLPI.

% Lipner Op. Cit nota 44 p.1034.
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mercado de manera licita; pues aunque se traten de articulos genuinos, si estos fueron
robados, es obvio que su insercion en el comercio no fue legal y por lo tanto no se

puede agotar el derecho con su primera venta.

Esta Doctrina tiene diversos origenes segun el sistema juridico de que se trate, para
aquellos paises seguidores del Common Law su origen se localiza a través de los
precedentes que han resuelto las diferentes Cortes Nacionales, principalmente dentro
de los Estados Unidos de América y el Reino Unido de la Gran Bretafia a lo que
podemos incluir algunas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo perteneciente el
blogue econémico denominado la Uni6n Europea; no obstante en los paises de

tradicién romanista como el nuestro encontramos este precepto en la legislacién.®®

Esta Doctrina debe su aplicacion a que tanto la legislacién como las jurisprudencia, se
ha visto en la necesidad de limitar el alcance de la patente y la marca como un
monopolio,®® permitiendo asi la posibilidad de que una importacién paralela no sea
considerada como infraccion logrando que un tercero pueda usar el producto patentado
0 con marca sin sancion alguna. De conformidad con esta doctrina, la primera venta
autorizada de un producto que ostenta una patente o una marca agota los derechos
exclusivos de la misma, es decir, el comprador puede de ahora en adelante usar,
reparar e incluso revender el producto sin incurrir en violaciéon a la exclusividad

otorgada.®’

Es por ello que mas que una proteccion al adquirente de buena fe de tales bienes la
doctrina de la Primera venta refleja esta necesidad de limitar los derechos de la
propiedad intelectual, “autorizando” a este adquirente para que use repare o venda el

bien que compro al titular de derecho.

% En Meéxico se encuentran regulados por el articulo 22 fraccion Il y el 92 fraccion 11 de la LPI los

cuales nos ofrecen las hipétesis en las que se puede agotar el derecho del propietario a favor de un
tercero, es decir, el uso, venta o distribucidn posterior a la primera no serd penado ni sancionado, por lo
que este tercero sera libre de hacer lo que desee con el bien adquirido sin interesar de manera alguna los
derechos del propietario.

% Son, Seungwoo. “Selective Refusals To Sell Patented Goods: The Relationship Between Patent
Rights And Antitrust Law.” UNIVERSITY OF ILLINOIS JOURNAL OF LAW, TECHNOLOGY &
POLICY. Vol. 2002 Spring, 2002 p. 114.

87 Cfr. Lipner Op. Cit nota 44 p.124-125.
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2.1.3 Laimportacion Paralela en el Mundo
De la lectura de diversos documentos se desprende que este tipo de practicas no son
exclusivas de alguna nacién en especifico, sino encontramos que diversos paises
llevan a cabo la importacion paralela, con la anuencia del Estado. A continuacion
analizaremos algunos casos de relevancias asi como legislacion de Taiwan, Japon,
Estados Unidos, la Unién Europea y Brasil para observar las similitudes y diferencias

que tiene la importacién paralela en aquellas latitudes.

2.1.3.1 Taiwan®
De entre los paises Asiaticos Taiwan en un menor grado participa en este juego del
mercado gris, pues paises como Hong Kong, Singapur y Japdn coadyuvan en este
mercado en un mayor grado. Y tal afirmacion se debe a que las diferentes Cortes
Nacionales siguen la tendencia de permitir las importaciones paralelas de bienes
genuinos, arguiendo que al ser bienes genuinos no violan los derechos de los
propietarios de las marcas registradas, tal es el caso de Coca Cola Taiwan la cual
sufria de importaciones paralelas de Coca Cola de Malasia, Indonesia y los Estados
Unidos, por lo que en ese momento el licenciatario doméstico de Coca Cola era

obligado a competir con Coca Cola genuina importada por los demandados.

Al efecto Coca Cola Taiwan demanda ante la Corte de Distrito de Taipei la suspension
de estas importaciones por considerarseles como infracciones a sus derechos; esta
Corte en primera instancia considero que el flujo de importaciones paralelas caia en el
terreno de las infracciones a la marca registrada y por lo tanto ordend la prohibicion de
las mismas, pero, en una segunda instancia resuelta en mayo de 1992%° por la Division
Civil de la Suprema Corte de Taiwéan, se decidio revocar la sentencia de la Corte de

Distrito de Taipei, otorgando a los importadores paralelos completa libertad para

%8 Ruff, Andrew. “Releasing The Grays: In Support Of Legalizing Parallel Imports." UCLA PACIFIC
BASIN LAW JOURNAL. Vol. 11 Fall, 1992 pp. 122-124.
% Judgment of May 25, 1992 (Gin Yu Hsin Co. v. Coca-Cola Co.), Taiwan High Ct. 81 Nien Tu Su Tzu.
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importar, exhibir y distribuir Coca-Cola todo esto en ausencia de cualquier

falsificacion o imitacion y cualquier violacion a los derechos morales.

El andlisis de este caso presenta un escenario clasico de Importacion Paralela, el cual

se puede encuadrar en el escenario nimero dos:

Cuando un propietario doméstico de una marca registrada autoriza a
un fabricante extranjero independiente a utilizar la marca en una
locacion especifica, pero una tercera parte compra estos bienes y los
introduce al mercado del licenciante de los bienes.

Claramente es lo que sucede en este caso pues The Coca-Cola Company autoriza a
Coca Cola Taiwan la produccion venta y distribucion de los productos que ostentan la
marca registrada Coca-Cola, pero un tercero, no autorizado por ninguna de las dos
partes compra el producto en otros paises (Malasia, Indonesia y Estados Unidos) y lo
revende en Taiwan, y gracias a la sentencia emitida por la Corte, este tercero no
incurre en infraccion a los derechos del propietario de la Marca por agotamiento del

derecho.

Por otro lado muchos rasgos especificos en la economia de Taiwén son resaltados.
Pues encontramos fuertes fluctuaciones monetarias y los altos impuestos a la
importacion, lo que posiciona a la isla como un fértil territorio para la importacion

paralela.

2.1.3.2 Jap6n®
La posicién japonesa en la importacion paralela representa una de los mas proximos
razonamientos al Mercado Gris. En el caso de Parker se trazan los antecedentes de la

postura nipona en relacion a las importaciones paralelas.

70 \/éase Donnelly, Darren E. Op. cit. nota 62 pp. 483-486; Gorelick, Jamie S. Rory K. Little. “The
Case For Parallel Importation” NORTH CAROLINA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW AND
COMMERCIAL REGULATION. Vol. 11 Spring, 1986 p. 227-228; Rubin, Harry. Op. cit. nota 35 p. 615;
Ruff, Andrew. Op. Cit nota 68 p. 123-125; Takamatsu, Kaoru. Op. cit. nota 62 pp 441-443.
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En el Caso Parker, el Actor Schulyro Trading Company era el distribuidor exclusivo
de plumas Parker en Japon asi como el propietario de los derechos marcarios de esa
marca en el pais Nipon. Schulyro encontré6 competencia de otro importador paralelo,
el cual importaba Plumas Parker genuinas de Hong Kong. Schulyro al demandar a este
importador obtuvo de la Corte de Distrito de Tokio un mandato judicial el cual
denegaba la importacion a cualquiera que intentara importar plumas Parker sin la
autorizacion expresa de Schulyro, hecho por el cual hizo que el actor llenara una
solicitud de prohibicién ante la Oficina de Aduanas de Japdén. Cuando la Corte de
Distrito de Osaka tomo el caso, al analizarlo se percato de que las plumas importadas
por el demandado eran genuinas Plumas Parker; y que la Marca Parker garantizaba la
calidad del fabricante y no la del distribuidor; por lo que la importacion paralela de

plumas promoveria una libre y justa competencia.

El andlisis de la Corte verso sobre la ilegalidad del bien; en ese sentido, la corte
consider0 diversos factores para decidir si la importacion paralela en el caso Parker

fue ilegal en esencia encontrando lo siguiente:

1) EIl reconocimiento internacional de la marca registrada Parker se refiere al
fabricante, y no al distribuidor domeéstico, como origen de los bienes;

2) Las plumas Parker importadas son iguales en calidad que las vendidas por
Schulyro;

3) La buena voluntad de Schulyro como distribuidor exclusivo se basa en la
reputacion de los bienes de Parker en el mercado mundial; y no en la distribucion
del producto.

4) La importacion paralela de productos genuinos por terceras partes no
involucradas con las marcas promueve una libre y justa competencia en precio y
servicios de los productos; y

5) EIl importador paralelo no toma ventaja de la publicidad de los bienes que vende

Schulyro.
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En suma, el importador paralelo no utiliza précticas desleales, es por ello que la corte
sostuvo que no habia ninguna situacion ilegal en este caso, con lo que confirmé que

Schulyro no tenia derecho para excluir las importaciones de plumas Parker genuinas.

Una vez resuelto el caso Parker, la Division de Aduanas del Ministro de Finanzas
establecid los procedimientos para prohibir las exclusiones de importacién paralela
cuando los propietarios de una marca registrada extranjera y doméstica fueran una

misma entidad o cuando se encontrara que constituian la misma base en una relacion.

El hecho de que la Suprema Corte de Japdn aun no haya visto la necesidad de conocer
sobre importaciones paralelas, desencadena que las cortes inferiores hayan aceptado la

decision del caso Parker.”

Como el presente caso fue resuelto en la primera instancia y no hubo necesidad que la
Suprema Corte de Japdén conociera sobre el asunto, y asi ésta Ultima estar en la
posibilidad de resolver problemas en definitiva los asuntos inherentes a la importacion
paralela, podemos afirmar que en Japdn para el caso de marcas la importacion paralela

se encuentra permitida.

En un contexto de patentes encontramos el caso de Japauto Products Kabushiki kaisha
vs. BBS Kraftfahrzeugtechnik (el caso de las ruedas de aluminio) Sostenia que la
primera venta de un producto patentado fuera de Japon también agotaba los derechos
de la patente en Japon. El caso involucraba la importacion paralela de ruedas de
aluminio cubiertas por la patente paralela con registro en Alemania y Japon. El Actor
y BBS fabricaban sus propias ruedas y otorgo la licencia a otro para realizarlas en
Alemania. Los demandados compraron las ruedas en Alemania para posteriormente
importarlas a Japon, cuando BBS interpuso una demanda bajo su patente japonesa, la
Suprema Corte de Tokio, revirtio la decision de la corte baja de encontrar infraccion,
sosteniendo que el actor es compensado adecuadamente por su venta en Alemania y

que las previsiones de derechos adicionales que cruzan fronteras nacionales es

™ Que aparentemente resolvi6 el problema de importacion paralela en Japon.
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injustificada. Por lo que podemos afirmar que al igual que las marcas las patentes

pueden ser objeto de la importacion paralela una vez agotado el derecho del producto.

2.1.3.3 Estados Unidos

La préctica de las importaciones paralelas en los Estados Unidos se tiene registrada
desde finales del siglo XIX, en donde la Corte de Distrito de Nueva York resuelvio el
caso de Apollinaris vs. Scherer’> en Mayo de 1886. El caso consiste en una tipica
accioén de importacion paralela correspondiente a la importacion no autorizada de una
marca hdngara de agua mineral “Hunyadi Janos”, las partes en este caso son la
empresa The Apollonaris Limited Company, duefia de los derechos exclusivos de
distribucion de la marca y el importador Americano Scherer, éste importaba a Estados
Unidos agua “Hunyadi Janos” procedente de Alemania, la cual ostentaba en la etiqueta
la siguiente leyenda:

“PRECAUCION, Esta botella no esta proyectada para la
exportacion, para el caso de que sea exportada hacia Gran
Bretaria, sus colonias, Estados Unidos, u otro lugar trasatlantico,

se previene al pablico de comprarla.

Al efecto Apollinaris informo al juez que las Aguas que él importaba no contaban con
la leyenda citada anteriormente, sino que en su lugar decia: “Unico exportador The
Apollinaris Company, Limited, London”’; Con esto Apollinaris, pretendia que la Corte
declarara que la importacion de “Hunyadi Janos” por Scherer era ilegal y por lo tanto
tenia que suspenderse, porque no se llevd a cabo bajo la anuencia del distribuidor
autorizado, ademas que el agua en cuestién no estaba destinada a la exportacion. A
esto la corte respondié que no podia ser considerada ilegal pues el demandado vendia

agua “genuina” por lo que su importacion es totalmente legal.

"2 Apollinaris Co. V. Scherer, 27 F. 18 CIRCUIT COURT OF THE SECOND DISTRICT OF NEW
YORK 1886.
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Es por ello que de conformidad a la dicta anterior,”

sostenia que la importacion
paralela de productos genuinos no constituian infracciéon a los derechos de la marca

registrada, por lo que tales importaciones no podian ser prohibidas.”

En los afios posteriores tanto las Cortes de Distrito de las diferentes jurisdicciones
como la Suprema Corte se habian visto en la necesidad de emitir sentencias en razén a
esta area de las importaciones, igualmente los congresistas han emitido disposiciones
al respecto; por lo que nos encargaremos de realizar un recorrido historico en la
regulacién de los Estados Unidos para la Zona Gris de las Importaciones incluyendo

en este recorrido normas y precedentes.

Uno de los primeros precedentes de gran importancia es el caso de A. Bourjois & Co.
vs Katzel,” EI cual versaba sobre la importacién de un polvo facial francés de la
marca JAVA,; su titular otorg6 los derechos de registro e importacién a los Estados
Unidos a la empresa Bourjois americana, para que ésta llevara a cabo de manera

exclusiva la distribucién de JAVA en Estados Unidos.

Anna Katzel, la demandada en aquel juicio, compraba del productor francés genuino
(polvo facial JAVA), para posteriormente importarlo y revenderlo en Estados Unidos.
Bourjois al enterarse de esto lleva a Katzel a juicio; durante la primera instancia de
aquel procedimiento la Corte de Distrito sostuvo que tales importaciones eran
infractoras de los derechos que adquirié Bourjois americana para el polvo facial JAVA
por lo que su importacion se prohibio; en la apelacion la Corte del Segundo Circuito
revirtié la sentencia de la primera instancia afirmando que Katzel al importar bienes

genuinos no incurria en ninguna infraccién por lo que la importacion era legal.

Dado la diferencia de resoluciones, el proceso en comento llego hasta el certiorari’®

ante la Suprema Corte, la cual revierte el decreto de apelacion confirmando lo dicho

Y las posteriores hasta 1923.

™ Auvil, Steven M. “Gray Market Goods Produced By Foreign Affiliates of the U.S. Trademark Owner:
Should the Lanham Act Provide a Remedy?” AKRON LAW REVIEW. Vol. 28 Spring, 1995. p 439.

> A. Bourjois & Co. v. Katzel, 275 F. 539 (2d Cir. 1921), revised, 260 U.S. 689 (1923).

"® Procedimiento que es comparable a nuestro Juicio de Amparo, en lo que concierne a la revision de la
legalidad de las sentencias en los tribunales inferiores.
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por la Corte Baja, que sostenia que se encontraba a favor del principio de agotamiento
del derecho pero en el ambito territorial, de esta manera se reconocia la existencia
legal de tal agotamiento a los derechos de la marca registrada pero en el pais de donde
ésta procedia; de la misma manera sefialo que el importador paralelo se veia
favorecido al no incurrir en gastos de promocién y publicidad lo que originaba su
posibilidad de otorgar precios menores a los ofrecidos por el distribuidor autorizado.
Con todo esto la Suprema Corte confirma la sentencia de primera instancia

suspendiendo a partir de ese momento las importaciones paralelas de tal articulo.

Mientras se encontraba el caso Katzel pendiente de resolucion ante la Suprema Corte,
el Congreso de los Estados Unidos al ver la relevancia del caso, promulgo en 1922 el
decreto que insertaba la seccién 526 a la Ley de Aranceles de 192277 por lo que tal
ordenamiento volcé el precedente emitido por el Segundo Circuito en el caso Bourjois,
la seccidn de referencia prohibia la importacion de bienes genuinos que ostentan una
marca registrada. Hecho que este se generd un revés a la dicta del Segundo Circuito

intentaba la proteccion a los propietarios de la marca registrada americana.

Después de aquel precedente y la promulgacion de la seccion 526 de la Ley, podemos
afirmar que cambio6 significativamente a partir de ese momento el estatus legal de los

importadores paralelos.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas y en lugar de beneficio la promulgacion de

aquella ley trajo como consecuencia que en afos posteriores empresas establecidas en

7 19 U.S.C.A. § 1526 Mercancias que ostentan una Marca Registrada de los Estados Unidos de
América (a) Importacién prohibida.

Exceptuando lo previsto en la subseccion (d) de esta seccion, sera ilegal importar dentro de los Estados
Unidos cualquier mercancia de manufactura extranjera si tal mercancia, o la etiqueta, impresion,
empaque, envoltura, o receptaculo ostenta una marca registrada propiedad de un ciudadano, o de una
corporacion o asociacion creada y organizada dentro de los Estados Unidos, registrada en la Oficina de
Patentes por una persona domiciliada en los Estados Unidos, bajo el precepto de la Ley que otorga “un
derecho para autorizar el registro de marcas registradas usadas en el comercio con naciones extranjeras
0 entre varios Estados o con Tribus Indias y para proteger las mismas” aprobado el 20 de febrero de
1905... (texto original del la promulgacién de 1922 extraido de Hiebert, Timothy H. Parallel
Importation in U.S. Trademark Law: (Contributions in Legal Studies) GreenWodd Prees. USA. 1994,
p. 58 [cabe sefialar que el texto se encuentra vigente con muy pocas modificaciones en su contenido]).
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los Estados Unidos al intentar la aplicacion de la misma se vieran afectadas y no

pudieran hacer nada al respecto.

El incremento de solicitudes de prohibicidn se presento durante la década de los afios
80’s cuando el valor del Dolar llego a estar vis-a-vis con otras monedas, lo que origind
que el Mercado Gris renaciera en ese decenio y tuviera su apogeo en los afios

venideros.

Fue durante ese periodo que los propietarios de las marcas comenzaron un vigoroso
ataque en contra de la validez de las excepciones para prohibir las importaciones de la
seccion 526, pues al solicitar la negativa de importacién de bienes por terceros no
autorizados al Servicio de Aduanas, esta les era negada afirmando que se trata de
importaciones de bienes genuinos manufacturados por la filial del empresa en el
extranjero.”® Las diversas Cortes involucradas en la resolucion de tales controversias
confirmaron la aplicacion de parte del Servicio de Aduanas, por lo que les fue negada
su solicitud de prohibicion sefialando que si se vieron afectadas por las practicas

desleales la aplicacién de la seccidn 526 no era la adecuada.

Con el pasar de los afios mas casos sobre las importaciones paralelas han resuelto las
diferentes Cortes Norteamericanas en donde podemos concluir que si la importacion
de tales bienes es realizada con anuencia del titular de la marca registrada en Estados
Unidos, o la originalidad de los bienes es tal que no genera confusién, o el minorista
importador pueda otorgar la misma o semejante garantia que la que proporciona su
distribuidor autorizado, la importacién paralela no serd considerada como infraccion,

pero para el caso que no cubra con los requisitos de la seccion 526 o sea considerado

"8 \Ver Coalition to Preserve the Integrety of American Trademarks vs. Estados Unidos, 598 Federal
Supplement 844, 224 U.S.P.Q. 701(D.D.C. 1984) revised 790 F. 2d. 903 (D.C. Cir. 1986); Vivitar Corp.
vs. Estados Unidos, 585 Federal Supplement 1415 y 593 F. Supp. 420 (Court of Internacional Trade
1984) confirmado 761 F 2d. 1552 (Federal Circuit 1985); Olympus Corp. v. Estados Unidos, 627
Federal Supplement 911 (E.D.N.Y. 1985) Confirmado 792 F 2d. 315 (2d. Cir. 1986).
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como copia del original segin el Decreto de Lanham’ la importacién debe ser

prohibida y considerada como infractores los bienes importados.

Podemos concluir que éste régimen se disefi0 para proteger a los consumidores en
contra de la confusién y para salvaguardar el bienestar que la marca y las
investigaciones que engloban. Pero, no es per se un sistema disefiado para proteger a
los propietarios de la marcas registradas de la competencia con sus propias marcas, de
bienes producidos en el extranjero por una empresa filial e importados a mercado los
Estados Unidos. Més bien prohibe estos bienes de la Zona Gris de las Importaciones
de entrar a los Estados Unidos sélo cuando el propietario de los derechos de la marca
puede demostrar una voluntad independiente en la marca y que las diferencias
remarcadas en la misma son de hecho causa de confusion. Pero el propietario de la
marca debe de demostrar un nexo claro entre las diferencias sustanciales asi como las
materiales y volitivas que tiene en conexion con su marca; por lo que si los bienes son
genuinos y fabricados por una filial norteamericana en el extranjero es dificil proteger

a los propietarios de la marca de la importacion.

Por otra parte en lo que se refiere al TLCAN, sus disposiciones son omisas en relacion
a las importaciones paralelas por lo que a través de este texto no se puede realizar

accion alguna para impedir este tipo de importaciones.

2.1.3.4 Comunidad Europea

De entre los procesos de integracion econdmica la Comunidad Europea es resultado

del ultimo proceso para este tipo de integraciones logrando asi lo que se conoce como

" Promulgado en 1946, el decreto de Lanham por primera vez creo un régimen nacional marcario de
reconocimiento sustantivo, asi como de derechos procedimentales en las marcas registradas. Sus
principales metas era de otorgar a los propietarios de la marca en contra de la exposicion a la exposicion
de bienes que generan la confusién. (Ver Auvil, Steven M. Op. Cit nota 74 p 447 y sig.).

Este decreto en su seccion 42 estipula que: “ningun articulo importado que copie o simule el nombre de
cualquier fabricacion doméstica, fabricante, comerciante, o de cualquier otro fabricante o comerciante
localizados en cualquier pais extranjero, o que copie o simule una marca registrada de acuerdo con las
previsiones de este capitulo; o que lleve un nombre o marca para inducir al pablico en la creencia de
que el articulo es manufacturado en los Estados Unidos, o que es manufacturado en cualquier pais
extranjero, se admitira a la entrada en cualquier aduana de los Estados Unidos” 15 U.S.C.A. § 1124
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Unién Aduanera,® esta Unién esta integrada por 25 Estados Miembros®! y para su
control interno por diferentes drganos® que se encargan de decidir y legislar sobre los
asuntos que se consideran como comunitarios. Por lo que para hablar de importaciones
paralelas en la Comunidad Europea es de imperiosa necesidad reconocer la legislacién
denominada Comunitaria, es decir, de aquella que es aplicable a todos los Estados que

integran a la Comunidad Europea.

La fuente principal de su legislacion la localizamos en primer lugar en el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea el cual contiene las bases por medio de las
cuales los Estados regularan los temas comunitarios, de como se debe de ser su
comportamiento frente a otros Estados Miembros asi como las relaciones con paises

no parte de esta Unidn, entre otros asuntos.

La Comunidad tiene como principios la libre circulacion de personas, bienes y
capitales es por ello que la importacion de bienes dentro del territorio de la Unién no
podra se vedada, al efecto los articulos 28 y 29 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea confirman la prohibicion de constituir alcabalas al comercio

interno:

Articulo 28
Quedaran prohibidas entre los Estados miembros las restricciones
cuantitativas a la importacion, asi como todas las medidas de efecto
equivalente.

8 Articulo 23 (1) del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea “La Comunidad se basara en una
union aduanera, que abarcara la totalidad de los intercambios de mercancias y que implicara la
prohibicidn, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importacién y exportacion y
de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, asi como la adopcion de un arancel aduanero
comun en sus relaciones con terceros paises.”

8 Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, Italia, Malta, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Paises Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, Republica Checa y Suecia.

82 E| Parlamento Europeo, El Consejo de Ministros, La Comisién, El Tribunal de Justicia y El Tribunal

de Cuentas.
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Articulo 29
Quedaran prohibidas entre los Estados miembros las restricciones
cuantitativas a la exportacion, asi como todas las medidas de efecto
equivalente.

Por lo que existe libertad para importar de otro pais miembro cualquier bien genuino,
siempre y cuando éste se haya adquirido por los medios legales y no se incurra en

violacion a los derechos de su propietario.

Otro de los elementos legislativos de gran importancia son las llamadas Directivas, las
cuales tienen como finalidad establecer las bases minimas por medio de las cuales se
debe unificar la legislacion nacional; la promulgacién de las Directivas responde a la
necesidad de la unificacion de criterios de aquellos temas que por su importancia son
considerados comunitarios, es decir, que dejan la jurisdiccion nacional para pasar a la

jurisdiccion comunitaria, ser controlados por los 6rganos de la union.

Uno de los temas que requirio de unificacidn fue el derecho a la propiedad industrial,
pues en las legislaciones municipales se observd discrepancia en sus contenidos, al
efecto la comision emitié la Directiva 89/104/CEE,® al advertir que las legislaciones
que se aplicaban en aquella época a las marcas en los Estados miembros contenian
disparidades que podian obstaculizar tanto la libre circulacién de mercancias como la
libre prestacion de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el
mercado comun. Esta Directiva contiene las normas basicas que se deben de tomar en
consideracion cuando se trate del registro, reconocimiento, otorgamiento de derechos

y agotamiento del uso de las marcas.

Uno de los articulos de mayor trascendencia, de la citada Directiva, para el tema de las

importaciones paralelas donde el articulo 7 en su primer inciso que a la letra dice:

8 Publicada en el Diario Oficial L 40 p. 1 el 11 de febrero de 1989 y modificada por acuerdo de fecha 2
de mayo de 1992 publicada en el Diario Oficial en 1994 L. 1, p.3).
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Agotamiento del derecho conferido por la marca

1. El derecho conferido por la marca no permitira 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.

Este agotamiento del derecho o Doctrina de la Primera Venta, permite que cualquier
persona que adquiera el bien de una manera licita pueda posteriormente revender el
bien sin incurrir en violacién a los derechos de la marca. Por lo que este Agotamiento
del derecho ademas de las politicas de la libre circulacion de mercancias hace de la

Uniodn Europea un fructifero mercado para realizar importaciones de Zona Gris.

Dada la existencia de esta libre circulacion de bienes en ese territorio aduanero la
Corte de Justicia Europea se ha visto en la necesidad de resolver casos sobre las
interpretaciones al articulo 7(1) de la citada, por lo que en los siguientes puntos

analizaremos los que consideremos de mayor trascendencia siendo estos:

A) Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG vs. Harlauer
Handelsgesellschaft mbH.

B) Peak Holding AB vs. Axolin-Elinor AB, anteriormente Handelskompaniet
Factory Outlet i Léddekopinge AB®

A) Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG vs. Harlauer
Handelsgesellschaft mbH.

El presente caso resuelto por la Corte de Justicia Europea versa sobre la interpretacion
del articulo 7(1) de la Directiva 89/104/CEE.

Silhouette era una empresa dedicada a la fabricacion de gafas de precios altos. Ella, las
comercializa en todo el mundo bajo marca de “Silhouette”, registrada en Austria y en
la mayoria de los paises del mundo. En Austria suministra ella misma las gafas a los

oOpticos, mientras que en los demés Estados dispone de filiales o distribuidores.

8 Caso C-355/96.
8 Caso C-16/03.
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Hartlauer, la demandada, vende entre otros productos, gafas a través de sus numerosas
filiales en Austria y sus bajos precios constituyen el principal reclamo y negativa de
Silhouette a la venta de sus productos en sus tiendas. Silhouette no es proveedor de
Hartlauer, ya que considera que la distribucién de sus productos por ésta perjudicaria
su imagen de fabricante de gafas de moda y de gran calidad.

En octubre de 1995, Silhouette vendio 21,000 monturas de gafas anticuadas a la
Sociedad bulgara Union Trading. Y habia encargado a su representante que diera
instrucciones a sus clientes de vender las monturas de gafas solamente en Bulgaria o

en los paises de la antigua Uni6n Soviética y de no exportarlas a otros paises.

Al observar Silhouette que Hartlauer en sus boutiques vendia anteojos que ostentaban
la marca de “Silhouette” presentd una demanda de medidas provisionales ante el
Landesgericht Steyr (Corte Austriaca), con el fin de que se prohibiera a Hartlauer
poner a la venta en Austria gafas o monturas de gafas que llevaran su marca, ya que
éstas no habian sido comercializadas en el territorio del Espacio Econémico Europeo,

por ella misma o con su consentimiento.

Silhouette sostienia que no habia agotado sus derechos de marca dado que la Directiva
solo prevé el agotamiento de tales derechos cuando los productos han sido
comercializados dentro del territorio del Espacio Econdmico Europeo por el titular de
la marca o con su consentimiento. Hartlauer por su parte, solicitd la desestimacion de
la demanda alegando que Silhouette no habia vendido las monturas con la condicion
de que se excluyera toda reimportacion en la Comunidad.

Silhouette interpuso un recurso de Revision ante el Oberster Gerichtshof. Este ultimo
estimd, en primer lugar, que el asunto que se le habia sometido se referia a la
reimportacion de una mercancia originaria del titular de la marca, que habia sido
comercializada por éste en un pais tercero. A continuacion destac6 que con
anterioridad a la entrada en vigor del articulo de la Markenschutzgesetz®® que adapto

el texto del articulo 7(1) de la Directiva, los 6rganos jurisdiccionales austriacos

8 ey de Proteccion de Marcas.
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aplicaban el principio del agotamiento internacional del derecho conferido por la

marca.

La corte resolvié que dado que el origen de las importaciones no era de un pais
comunitario no es posible la aplicacién del articulo 7(1) al presente caso. Y por lo
tanto se la Corte Austriaca en su primera instancia actué correctamente al no

considerar infractoras a aquellas importaciones

B) Peak Holding AB vs. Axolin-Elinor AB, anteriormente Handelskompaniet
Factory Outlet i Léddekopinge AB

Al igual que el caso anterior la Corte Europea también resuelve sobre la interpretacion

del articulo 7(1) de la Directiva

Esta peticion se planted en el marco de un litigio entre Peak Holding AB y y Axolin-
Elinor AB, que en la época en la que se origind el litigio se denominaba
Handelskompaniet Factory Outlet i Loddeképinge AB, relativo a la forma en que
Factory Outlet comercializ6 una partida de ropa de la marca Peak Performance de la
que es titular Peak Holding.

Peak Holding, sociedad del grupo danés IC-Companys, es titular, de la marca Peak
Performance. El derecho a utilizar dicha marca se cedi6 a Peak Performance
Production AB, otra sociedad del citado grupo. Esta empresa fabrica y vende ropa y

accesorios designados con dichas marcas en Suecia y en el extranjero.

Cuando se inici6 el litigio principal, Factory Outlet, sociedad sueca, se dedicaba a la
venta directa en establecimientos situados en Suecia de ropa y otros articulos que en
gran parte eran productos de marca procedentes de importaciones paralelas, de
reimportaciones, o bien eran obtenidos al margen de los circuitos de distribucion

ordinarios del titular de la marca correspondiente.
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En concreto, Factory Outlet comercializé a finales del afio 2000 una partida de
aproximadamente 25,000 prendas de vestir de la marca Peak Performance, tras haber
publicado en la prensa diversos anuncios en los que ofrecia tales articulos a mitad de

precio.

Dichos articulos procedian de las colecciones de Peak Performance Production de los
afios 1996 a 1998 que habian sido fabricados fuera del Espacio Econémico Europeo
por cuenta de la citada sociedad y fueron importados en el Espacio Econémico

Europeo para su venta

Factory Outlet solicité que se desestimaran las pretensiones de la demandante. Pues
sostenia que los productos controvertidos habian sido comercializados dentro del
Espacio Econdmico Europeo por Peak Holding, de modo que ésta no tenia derecho a

prohibir la reventa de los bienes que ostentan la marca.

En primer lugar, Factory Outlet sefialaba que los productos habian sido
comercializados como consecuencia de su importacion, por parte de Peak Performance
Production, al mercado interior y del pago de los derechos de aduana correspondientes
con la intencion de vender dichos articulos en la Comunidad. En segundo lugar,
alegaba que habian sido comercializados en la medida en que los habian puesto a la
venta revendedores independientes. En tercer lugar, sostenia que habian sido
comercializados en la medida en que Peak Performance Production los habia puesto a

la venta en sus propios establecimientos.

Peak Holding y la Comision consideran que el agotamiento del derecho conferido por
la marca sélo se produce cuando tiene lugar la venta del producto en el ESPACIO
ECONOMICO EUROPEO por el titular de la marca o con su consentimiento.

En cambio, cuando el titular produce sus mercancias en el extranjero y pretende
importarlos al Espacio Econémico Europeo o los pone a la venta en él, no los

comercializa en el sentido del articulo 7, apartado 1, de la Directiva.
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Por tanto, en respuesta a la interpretacion del articulo 7, apartado 1, de la Directiva
debe entenderse en el sentido de que los productos designados con una marca no
pueden considerarse comercializados en el Espacio Economico Europeo cuando el
titular de la marca los ha importado al Espacio Econémico Europeo con la intencion
de venderlos en él o cuando los ha ofrecido a los consumidores en el Espacio
Economico Europeo, en sus propios establecimientos o en los de una sociedad del

mismo grupo, pero sin llegar a venderlos.

Cabe sefialar que los casos anteriores versan sobre la importacion de articulos
procedentes de paises no parte de la Comunidad Europea, por lo que al intentar la
aplicacion de la Directiva a aquellos productos no es pertinente e incluso negada por la
Corte, pero esto no limita ni excluye este tipo de importaciones pues, al adecuar la
legislacidn nacional al texto de la Directiva, hace que cualquier empresa que se vea en
los supuestos marcados por la Ley Nacional, pueda importar los bienes genuinos que
por su primera venta ya ha agotado su derecho en favor del comprador de buena fe,
para establecer que una venta posterior a la primera legal y de buena fe no puede ser

considerada como infraccién.

De lo anterior podemos concluir que dada la naturaleza de la Comunidad Europea, la
importacion paralela es un fendmeno existente y permitido tanto por la legislacion
europea como por las nacionales y que su practica no puede ser considerada de ilegal,
precisando que dada la naturaleza de la Comunidad no seria viable prohibir este tipo

de importaciones.

2.1.3.5 Brasil
Brasil, como pais perteneciente a la familia juridica greco-romana encontramos que
para la regulacion de sus contenidos juridicos utiliza a la legislacion como fuente
principal del derecho; ya observando el caso que nos ocupa el Estado brasilefio regula

lo relativo a las importaciones paralelas en la Ley de Propiedad Industrial.®’

87 ei de Propiedade Industrial, Lei n° 9.279/96.
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En los articulos 42, 43 y 68 se localizan los principios basicos por medio de los cuales
podemos decir que las importaciones paralelas estan parcialmente permitidas en Brasil.
La afirmacion de parcialmente permitidas tiene su origen en la interpretacion de los

articulos antes mencionados, por un lado el articulo 42 indica:

Art. 42.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a
terceros, sin su consentimiento, de producir, usar, colocar a la
venta, vender o importar con estos propositos:

I.- El producto objeto de patente;

I1.- El proceso o producto obtenido directamente por el proceso
patentado.

Del texto anterior, se desprende la prohibicion a un tercero no autorizado de importar
cualquier bien que se encuentre involucrado con la patente inscrita en el Instituto

Nacional de Propiedad Industrial.
Reforzando lo anterior encontramos al articulo 43, el cual versa de la siguiente manera:

Art. 43 lo dispuesto en el articulo anterior (articulo 42) no se
aplica:

IV — al producto fabricado de acuerdo con la patente de proceso
0 de producto que ha sido colocado en el mercado interno
directamente por el titular de la patente o con su consentimiento.

En la fraccion de referencia localizamos el agotamiento del derecho que se otorga a la
patente, es decir, la Doctrina de la Primera Venta pero en su version carioca; pues, si
se puede agotar el derecho de la patente a favor de un tercero pero condicionado a que
ésta primera venta se haga dentro de Brasil. Es por ello que desde este punto de vista
no es posible que juridicamente sea aceptada una importacion paralela en Brasil.

¢Pero se considera infraccion a este tipo de importaciones? El articulo 184 de la Ley

de Propiedad industrial brasilefia indica:
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Art. 184 - Comete crimen en contra de la patente de invencion o
de modelo de utilidad quien:

I.- exporta, vende, expone u ofrece a la venta, tiene en almacén,
oculta o recibe, para la utilizacion con fines econdmicos, el
producto fabricado con violacion de la patente de invencién o de
modelo de utilidad, u obtenido por medio de un proceso
patentado; o

Il - importar un producto que sea objeto de la patente de
invencion o de un modelo de utilidad obtenido por medio de un
proceso patentado en el Pais, para los fines previstos en el inciso
anterior y que no haya sido colocado en el mercado exterior
directamente por el titular de la patente o bajo su consentimiento

Al leer el articulo y en particular la frase en negrillas del texto citado, a Contario
Sensu, entendemos que si el bien fue colocado en el mercado exterior por el titular del
la patente o bajo su consentimiento la importacién de este bien no cae en infraccion
alguna, pero el agotamiento del derecho a la patente, ¢no era inicamente nacional? Es
por ello que el Supremo Tribunal Federal y diversas Cortes inferiores en su
jurisprudencia han emitido sentencias favorables a las importaciones paralelas
fundando su actuar precisamente en el agotamiento de los derechos de propiedad
intelectual.

No obstante lo anterior, es curioso que cuando el Estado Brasilefio pretende otorgar
una licencia obligatoria® con fundamento en el articulo 68 parrafo 4*°de la Ley de

Propiedad industrial, no existe ningin impedimento para importar o incluso explotar

% Licencia otorgada por falta de explotacion de la patente después de un periodo razonable de tiempo o
que por causas de emergencia o seguridad nacional determinara la explotacion temporal de las patentes
relacionadas a satisfacer las necesidades de esa contingencia.

8 Articulo 6 encierran igualmente la licencia compulsoria:

Parrafo 40.- En el caso de importacion para la explotacién de una patente..., sera igualmente admitida
la importacion por terceros de un producto fabricado de acuerdo a una patente de proceso o de un
producto, desde que haya sido colocado en el mercado directamente por el titular o bajo su
consentimiento.
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una patente cuando se haya declarado la inviabilidad econémica, por lo que su
importacion no serad considerada como infraccion a la ley.

Para forzar la permisién anterior, encontramos que el articulo 6 del Acuerdo Sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados® con el Comercio®
declara que el acuerdo, no establece ninguna relacion sobre el agotamiento del derecho
y que, por consiguiente, cada Estado es libre de regular el agotamiento internacional
de la manera que éste estime oportuno.” La referencia se hace porque Brasil al
pertenecer a la Organizacion Mundial de Comercio y haber ratificado el anexo en
comento esta obligado a proteger los derechos de propiedad intelectual de los

individuos de paises miembros de Organizacion.

En relacién a las marcas el articulo 132 nos expresa las posibilidades en las cuales se
puede invocar el agotamiento del derecho a favor de un tercer que comercialice un

bien previamente adquirido al propietario de la marca registrada.

Art. 132 - El titular de la marca no podra:

Il - impedir la libre circulacion del producto colocado en el
mercado interno, por si 0 por otro con su consentimiento,
reservando lo dispuesto en los parrafos 3o0.e 4o.del art. 68;

Es por ello que actualmente en el derecho brasilefio encontramos una discrepancia de
ordenamientos e incluso de su aplicacion pues por un lada sefiala el agotamiento del

derecho nacional y por otro el internacional, a lo que las Cortes han resuelto que el

% Art. 6 Agotamiento del derecho. Para los efectos de la solucion de diferencias en el marco del presente
Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los articulos 3 (relativo al trato nacional [Conceder un trato no
menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la proteccion de la propiedad
intelectual]) y 4 (relativo a la nacién mas favorecida [ toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que
conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro pais se otorgard inmediatamente y sin
condiciones a los nacionales de todos los demés miembros]) no se hara uso de ninguna disposicion del
presente Acuerdo en relacion con la cuestion del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.
%1 Es el Anexo 1C adicional, sin obligacién a firma, emitido en el Acuerdo de Marrakech por el que se
establece la Organizacion Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de
1994, ratificado por México y publicado en el DOF fe fecha 30 de diciembre de 1994,
%2 Bercovitz, Alberto, Salvador Bergel, Alberto Casado Cervifio, et.al TEMAS DE DERECHO
INDUSTRIAL Y DE LA COMPETENCIA 1. Propiedad Intelectual en el GATT. Ciudad Argentina. Buenos
Aires. 2000 p. 40.

62




valido es el internacional y por lo tanto cualquier bien genuino adquirido se manera
licita puede entrar al mercado brasilefio y ser vendido sin incurrir en infraccion a los

derechos de su propietario.
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CAPITULO 11l LA IMPORTACION PARALELA COMO COMPETENCIA
DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A la politica econémica que México ha adoptado se le conoce por los doctrinarios
como el Liberalismo Econémico; doctrina que se sustenta en el principio basico de la
libertad econdmica y politica de la nacion. Esta libertad dio origen al postulado de la
libre competencia segun la cual “en el mercado deben concurir [sic] multitud de
oferentes y demandantes.”

De conformidad a nuestra legislacion, la permision de la libre competencia entre los
productores y prestadores de un servicio se localiza en los articulos 5° y 28

constitucionales, que a la letra dicen:

Art. 50.- A ninguna persona podra impedirse que se dedique a la
profesion, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo
licitos. El ejercicio de esta libertad solo podra vedarse por
determinacion judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o
por resolucion gubernativa, dictada en los términos que marque la
ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser
privado del producto de su trabajo, sino por resolucion judicial.

Este articulo consagra el principio fundamental del liberalismo, siendo éste, la libertad
a favor del individuo de dedicarse a cualquier actividad que le plazca siempre y
cuando la misma sea licita. Texto que al estar consagrado en el Capitulo de las

Garantias Individuales asegura su proteccién incluso via el Juicio de Amparo.

Por otra parte el articulo 28** consagra lo siguiente:

Art. 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los
monopolios, la [sic] practicas monopolicas, los estancos y las
exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las

% Herrerfas, Armando. Fundamentos para la Historia del Pensamiento Econdmico. 22 Edicién. Limusa.
México. 1975. pp. 111-112.
% DOF 3/02/1983 p. 5.
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leyes. EI mismo tratamiento se dara a Is [sic] prohibiciones a titulo
de proteccién a la industria.

En consecuencia, la ley castigard severamente, y las
autoridades perseguiran con eficacia, toda concentracion o
acaparamiento en una o pocas manos de articulos de consumo
necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios;
todo acuerdo, procedimiento o combinacion de los productores,
industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de
cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la
competencia entre si y obligar a los consumidores a pagar
precios exagerados Y, en general, todo lo que constituya una
ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas
determinadas y con perjuicio del publico en general o de
alguna clase social.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por
determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la
produccién de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus
inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de
alguna mejora.

Nuevamente de la lectura del articulo de referencia de nuestra Carta Magna,
entendemos que en México tanto la libertad para competir por la produccién de bienes
similares o la facilidad de incursionar en un mercado a través de proporcionar un
servicio determinado seran protegidos por el Estado. Asi Estado como ente protector
de la libre competencia y concurrencia se ve en la necesidad de resguardar los
derechos de los particulares frente a actuaciones poco escrupulosas de otros individuos
que pretenden abusar de esta libre permision para producir cualquier bien o para
proporcionar un determinado servicio que ha visto exitosa su comercializacion y por

lo tanto son bien acogidos por su publico consumidor.

La competencia desleal en sus diferentes modalidades logra afectar el prestigio que a
través del tiempo a ganado el productor o prestador de un servicio o incluso un
comerciante; pues el consumidor asiduo de una marca determinada si compra otra que
es muy similar, imita o incluso es usada sin autorizacion del titular encontrard

deficiencias en la misma y por lo tanto sufrird una decepcion a nivel psicolégico lo
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que acarreara que no vuelva a adquirir la marca en comento pues en una ocasion ésta

no satisfizo las necesidades que busco en su momento.

Ante esto el Estado procura la proteccién por un lado del titular del derecho, al
garantizarle la exclusividad temporal para la explotacion de la marca o patente que
haya sido debidamente registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y

por el otro proteger al consumidor de adquirir bienes fraudulentos.

En los siguientes incisos analizaremos el ¢qué es la Competencia Desleal? Y como es

regulada por nuestra legislacion.

3.1. Definicién

Son pocos los ordenamientos que hablan de la competencia desleal, y menos ain los
que la tratan en relacion a la materia que estudiamos, al respecto y debido a las
actividades interrelacionas que conllevan la importacion paralela hablaremos de los
relativos al Codigo de Comercio, la Ley Federal de Proteccion al Consumidor y la Ley
de la Propiedad Industrial

Por lo que toca al Cédigo de Comercio, no es sino hasta su reciente reforma,® que se
avoca a sefialar cuales son los actos considerados como competencia desleal luego
entonces los comerciantes deberan abstenerse a realizar tales actos, al efecto el articulo

6 bis del mencionado Codigo sefiala lo siguiente:

ARTICULO 6 bis. Los comerciantes deberan realizar su actividad
de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial,
por lo que se abstendran de realizar actos de competencia desleal
que:

I.- Creen confusion, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial, de otro comerciante;

% DOF 26 de Enero de 2005.
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I1.- Desacrediten, mediante aseveraciones falsas, el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial, de cualquier otro comerciante;

I11.- Induzcan al pablico a error sobre la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos, o

IV.- Se encuentren previstos en otras leyes.

Las acciones civiles producto de actos de competencia desleal,
solo podran iniciarse cuando se haya obtenido un
pronunciamiento firme en la via administrativa, si ésta es
aplicable.

Por su parte la Ley Federal de Proteccion al Consumidor, propiamente no hace el
sefialamiento de competencia desleal, Unicamente se encarga de proteger a los
consumidores en contra de actos abusivos o0 engafiosos, siendo el articulo len su

fraccion VII de la citada ley la que lo determina:

ARTICULO 1.- La presente ley es de orden publico e interés
social y de observancia en toda la Republica. Sus disposiciones
son irrenunciables y contra su observancia no podran alegarse
costumbres, usos, practicas, convenios 0 estipulaciones en
contrario.

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y
cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y
seguridad juridica en las relaciones entre proveedores vy
consumidores.

""Son principios basicos en las relaciones de consumo:

VII. La proteccion contra la publicidad engafiosa y abusiva,
métodos comerciales coercitivos y desleales, asi como contra
practicas y clausulas abusivas o impuestas en el abastecimiento
de productos y servicios.

Ya en materia de Propiedad Industrial la LPI en su articulo 2 fraccién VI nos indica

que dicho ordenamiento, tiene la finalidad de proteger contra la Competencia desleal.

67



Articulo 20.- Esta ley tiene por objeto:

VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial
0 que constituyan competencia desleal relacionada con la misma
y establecer las sanciones y penas respecto de ellos

Por su parte el Convenio de Paris en su articulo 10 Bis estipula lo siguiente:

Articulo 10 bis

1) Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los
nacionales de los paises de la Unién una proteccion eficaz contra
la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de
competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o
comercial.

3) En particular deberan prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier
medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o
la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio,
capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o
la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el
ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico a error
sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los
productos.

De la transcripcion de los ordenamientos legales que prevén la competencia desleal,
podemos afirmar que en este sentido la ley no es clara por lo que debemos de entender
por competencia desleal, pues se limita a sefialar que la competencia desleal son

aquellos actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y

servicios. Por lo que nos deja a la interpretacion la definicion de este concepto.

Si bien es cierto, la definicion legal no es clara, tampoco lo es al sefialar que la
competencia desleal constituye los actos que van en contra de los buenos usos y
costumbres, dejando, ain mas, a la libre interpretacion cuales actos en la competencia

desleal.
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Al efecto y para una mejor comprension de tales términos, nos avocaremos a la
interpretacion de lo que se debe de entender por usos y costumbres en lo general para

poder considerar su inobservancia como actos de competencia desleal.

La costumbre como fuente del derecho debe de tener dos elementos sine qua non para
ser considerada como tal y por lo tanto ser fuente de obligaciones, el primero de ellos
es la inveterata consuetudo, entendiendo por ésta a la practica reiterada y continua de
un uso y como segundo elemento tenemos a la opinio juris sib necessitatis que en este
sentido la opinio juris es el sentimiento de obligatoriedad del uso de referencia, se
podria decir un elemento psicoldgico®™ que hace que los actores participantes se
sientan obligados de alguna manera a llevar a cabo tal o cual actividad; es decir que
para que determinado acto sea considerado por la ley como una costumbre, es
necesario que tal uso se vea analizado bajo estos dos elementos, que sea una practica
reiterada con un sentimiento de ser obligatoria. Al efecto la siguiente tesis

jurisprudencial en su primer parrafo confirma nuestro dicho:

No. Registro: 376,100

Tesis aislada

Materia(s):Laboral

Quinta Epoca

Instancia: Cuarta Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: LXXIV

Tesis:

Pagina: 4668

USOS Y COSTUMBRES.

El uso o la costumbre se traduce en la repeticion material de un hecho o
de una conducta durante un tiempo mas o menos largo, y para que la
costumbre sea juridica, se requiere que sea practicada por la
colectividad con la conciencia de que se trata de un precepto
obligatorio, siempre con la conviccion de que si no la ejecuta,
intervendra la autoridad para imponerla coactivamente, y quien invoca

% que puede tornarse juridico al efecto ver tesis jurisprudencial citada.
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dicha costumbre, debe demostrar su existencia. De acuerdo con lo
anterior, debe estimarse que el hecho de que una empresa hubiera
convenido en pagar determinada cantidad al sindicato, diariamente,
hasta que se resolviera el conflicto planteado con motivo de la forma en
que debia quedar redactada una clausula del contrato colectivo de
trabajo, por la cual los trabajadores pretendian que la empresa se
obligara al pago de la cantidad de que se trata, no constituye un uso ni
supone la posibilidad econémica de la empresa para hacer dicho pago,
si éste se hizo con el objeto de solucionar el conflicto planteado, hasta
que se resolviera sobre la clausula de referencia, pues siendo asi, es
indudable que la obligacion contraida no fue pura y simple, sino sujeta
a una condicion. Cosa distinta sucederia si existiera un principio de
prueba en autos, respecto a que esa prestacion hubiera sido pactada en
contratos de trabajo celebrados entre obreros y patronos, pues en tal
supuesto, si seria posible la concurrencia de ese uso; pero no existiendo
dicho principio de prueba, no puede afirmarse en el caso, la existencia
del repetido uso, para condenar a la empresa a la prestacion tantas
veces citada.

Amparo directo en materia de trabajo 6700/42. Espinosa Juan. 18 de
noviembre de 1942. Unanimidad de cinco votos. Relator: José Maria
Mendoza Pardo.

Si bien es cierto la jurisprudencia de referencia es de una materia diferente a la que
nos compete, cita de una manera muy precisa aquello que se debe de entender por los
usos y costumbres en nuestra area de estudio, por lo que es aplicable al caso en

concreto por ser analoga.

Regresando a la competencia desleal, se podria afirmar que la utilizacion de éste
término es heredado del derecho espafiol donde a éste tipo de practicas se les
denomina genéricamente como actos de competencia desleal, e incluso, en aquel pais
se expidid una ley especifica la “Ley de Competencia Desleal” la cual consta de
normas generales, que fijan la finalidad, los ambitos objetivos y subjetivos asi como el
territorial de aplicacion®’, por lo que identifica los actos que pueden se considerados
como desleales, por otra parte la “Ley de Competencia Desleal” cuenta con una serie

%" Massaguer, José. COMENTARIO A LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL. Civitas. Madrid.
Espafia. 1999 p. 56.
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de normas reguladoras de la Ilamada accion de competencia desleal, lo que configura

un completo arsenal de medios procesales de defensa.

Ya aterrizando el término en el &rea que nos corresponde, la expresion de
competencia desleal, para Alcides Darras es el “acto practicado de mala fe a los
efectos de producir una confusion entre los productos de dos fabricantes o de diversos
comerciantes, o que sin provocar la confusion descarga un descrédito sobre un
establecimiento rival”.®® por su parte César SepUlveda la define “como el conjunto de
practicas comerciales que implican ventajas indebidas, provechos no legales y que
lesionan a la vez los intereses de otros comerciantes y los de los consumidores, entre
los que causan confusion con tal conducta”.®® Ergo la competencia desleal se refiere a
la realizacion de aquellas préacticas que tienden a generar confusion y descrédito en

contra del titular de los derechos de una patente o marca registrada y su consumidor.

Por otra parte y debido a la falta de una definicion legislativa de lo que se debe
entender por competencia desleal, diversos tribunales colegiados se han visto en la
necesidad de interpretar la intencion del legislador en este rubro es por ello que ha
emitido diversas tesis jurisprudenciales que nos son de gran ayuda para un mejor
entendimiento de la competencia desleal, al efecto me permito transcribir aquellas

tesis de referencia.®

No. Registro: 224,570

Tesis aislada

Materia(s):Administrativa

Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

% Cita tomada de Witker, Jorge. Angélica Varela. Op. Cit nota 7 p. 46.

% Sepulveda César. EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Porrda. México.
1986 p. 232.

100 cabe sefialar que su fundamento legal se localiza en leyes que actualmente no se encuentran vigentes,
pero no se debe de olvidar que a las hipétesis que hacen referencia se encuentran actualizados y
regulados por la LPI.
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Tomo: VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990
Tesis:
Pégina: 198

MARCAS. INTERPRETACION DEL ARTICULO 147, FRACCION V, DE
LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

De conformidad con el método de interpretacion sistematica, las normas que
conforman un cuerpo legal, deben examinarse dentro de su contexto; esto es,
para buscar o descubrir su espiritu han de analizarse cada uno de los
preceptos legales en relacion con los que forman parte del propio
ordenamiento. En el caso que nos ocupa, el articulo 147 fraccién V, de la Ley
de Invenciones y Marcas que regula las causales de nulidad, extincién y
cancelacién de registros marcarios, interpretado en concordancia con el
articulo 1o. de la propia ley, lleva a la conclusion inequivoca de que la causal
de nulidad consistente en las declaraciones falsas o inexactas, tienen como
finalidad la de reprimir la "competencia desleal en relacion con los derechos
que dicha ley otorga". Ahora bien, la competencia desleal como su nombre lo
indica, importa un actuar de mala fe y en este orden, no es suficiente con que
al solicitar el registro de una marca se sefialen datos "falsos o inexactos" para
que la causal que no se ocupa se actualice sino que es menester, ademas, que
se demuestre que esos datos "Falsos 0 inexactos™ son expresados de mala fe
para obtener un derecho, en afectacion de los derechos de un tercero titular
de otra marca registrada o no, impidiéndole la obtencion de los beneficios
que consagra la Ley de la materia, 0 bien que se demuestre, que la solicitante
de dichos reqgistros hubiera aportado datos falsos con la disposicidn de &nimo
de quien realiza cualquier acto juridico con el propdsito de obtener una
ventaja injusta en perjuicio de otros particulares. En tal virtud, si lo que
constituyen los datos falsos de una solicitud de registro marcario son una
mera diferencia de dias en la fecha de primer uso de la marca estando
probado que la parte a quien se le atribuye la expresién de datos falsos, usé la
marca con mucha anterioridad a su contraparte, es inconcuso que en el caso
no se actualizo la hipétesis de la fraccion en comento.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 963/90. Concentrados Esenciales Balseca, S.A. 10 de

julio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Géngora
Pimentel. Secretario: Maria Guadalupe Saucedo Zavala.

De acuerdo al tema que nos ocupa y de conformidad a lo expresado en esta Tesis
jurisprudencial, por competencia desleal se debe de entender aquellas acciones de
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mala fe encaminadas a obtener una ventaja injusta en perjuicio de otros particulares.
Por su parte la siguiente Tesis ademas actualizar qué es la competencia desleal se
agregan dos elementos adicionales que los actos injustos cubren y poder asi ser

considerados como tales

No. Registro: 222,570

Tesis aislada

Materia(s):Administrativa

Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: VII, Junio de 1991

Tesis:

Pagina: 320

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE
ACTUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN
LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

La Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 210, sefiala de manera
enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por
ser_actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria,
comercio y servicios que impliguen competencia desleal, entre los que se
encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o
mercantiles, actos que causen o induzcan al pablico a confusion, error o
engafo, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una
relacion o asociacion entre dos establecimientos, que la fabricacion de un
producto se realiza bajo normas, licencia o autorizacion de un tercero, o
que se presta un servicio o se vende un producto con autorizacion o
licencia de un tercero (inciso b), fraccion XI), de esta manera
encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que
se actualice la infraccion administrativa en él prevista, el primero se
refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y
costumbres de la industria 0 comercio que implique competencia desleal
y el sequndo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al
publico a confusidn, error o0 engafio en relacién con el producto o servicio
que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al
primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el
sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y
leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre
competencia o perjudique al pablico consumidor constituye competencia
desleal. En nuestro sistema juridico, la libre competencia esta
constitucionalmente garantizada por los articulos 50. y 28 de nuestra
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Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que
se dedique a la profesidn, industria 0 comercio que le acomode, siendo
licito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los
derechos de la sociedad; se prohiben los monopolios, a excepcion hecha
de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los
privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de
invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial,
nuestro pais se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio
de la Unién de Paris, vigente desde mil novecientos ochenta y tres,
mismo que en términos del articulo 133 constitucional, es la ley en
nuestro pais; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en
su articulo 10 bis sefiala expresamente que, los paises de la Union estan
obligados a asegurar a los nacionales, una proteccion eficaz contra la
competencia desleal, y aclara "constituye acto de competencia desleal
todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia
industrial o comercial”. Con base en esto, la Ley de Invenciones y
Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los
actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquéllos que sean
contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos
deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso
del bien juridico tutelado por el articulo 28 constitucional, es decir, el
abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo
admisible la restriccion de esta libertad sin la existencia de una conducta
que se adecue exactamente al supuesto juridico contemplado por la
norma legal. La ley sefiala una serie de actos deshonestos que considera
como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos
contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no
solo al tercero de quien obtiene beneficio o causan dafio, sino también al
desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un dafio
para el publico que requiere de los productos o servicios que le ofrecen.
Asi, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como
infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la
competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando
cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna
disposicion legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o
industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para
si, para varias personas, 0 para causarle un dafio a aquél, para tal efecto,
debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado
por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que
son aceptados por el sentimiento juridico de una comunidad. Asi,
costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas,
campafias de descuento, etcétera, son licitas y permitidas para atraer
clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se
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empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de
competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para
que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los
comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o
relacionada con el mismo fin, toda vez que podria darse una conducta
ilicita entre comerciantes que no compiten entre si, y ésta,
independientemente de que sea sancionable por otros medios, no
constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta
deshonesta del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir,
consistir en un hacer o en una omision, realizada con la intencion de
obtener un beneficio propio o causar dafio a otro recurrente. Ahora bien
para que esa competencia desleal sea sancionable como infraccion
administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se
actualice el sequndo supuesto, consistente en que esa conducta calificada
de desleal cause o induzca al publico a confusion, error 0 engafio en
relacion con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento
que lo ofrece. Para entender este segundo supuesto, es importante
establecer lo que se entiende por causar o inducir al publico, esto es,
producir en él, un &nimo incitdndolo o persuadiéndolo a moverse en
determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es valido
en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo
que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusion, el error
o el engafo en que se hace caer al publico. Conforme al diccionario de la
Real Academia de la Lengua Espafiola, confusion, significa la mezcla de
dos 0 mas cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a
la otra, falta de orden o de claridad; la acepcion de error, es concepto
equivocado o juicio falso y engafio; la falta de verdad en lo que se dice,
hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del
comerciante encaminada a confundir, equivocar o engafar al publico, es
una conducta deshonesta, pero sélo encuadra en el supuesto de infraccién
que analizamos, si la confusion, el error o el engafio lo llevan a suponer
que existe relacion o asociacion entre un establecimiento y el de un
tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que
ostentan la misma o semejante denominacién, o bien, que lo hagan
suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo
las normas, licencia o autorizacion de un tercero, como por ejemplo, las
agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma
empresa que fabrican los automoviles. Para gue una conducta sea
sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los
requisitos previstos en las hipotesis normativas, en virtud, de que en
nuestro sistema juridico, a excepcién de que expresamente lo sefiale la
ley, no es admisible la aplicacion de sanciones por conductas anélogas a
las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la
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causa de infraccion administrativa, que se den los dos elementos que han
sido analizados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de
enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Gdngora
Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

A partir de la publicacidn de esta jurisprudencia creemos que existe una actualizacion
de lo que se debe de entender por competencia desleal, logrando asi una definicion
mas completa la cual versa de la siguiente manera: podemos definir a la competencia
desleal como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en
contra de las buenas costumbres o de alguna disposicién legal, sustraiga, utilice o
explote un derecho comercial o industrial de otro, con el fin de obtener ventajas
indebidas para si, para varias personas, o para causarle un dafio a aquél. Es por ello
que actualmente no so6lo la mala fe, como se expresaba en la tesis anterior, era el Unico

elemento para calificar de desleal un determinado acto de competencia.

Por su parte las siguientes Tesis solo se encargan de reafirmar lo que la precedente ha

sefialado pero se transcriben para su referencia.

No. Registro: 218,858

Tesis aislada

Materia(s):Administrativa

Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: X, Agosto de 1992

Tesis:

Pagina: 583

MARCAS. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. COMPETENCIA

DESLEAL. QUE DEBE ENTENDERSE POR.

El articulo 210, inciso b, fraccion X, de la Ley de de Invenciones y Marcas,

dispone: "Son infracciones administrativas: a)... b) La realizacion de actos
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relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos
usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique
competencia desleal. De manera enunciativa se consideran infracciones
administrativas las siguientes: 1. Intentar o lograr el propdsito de
desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro”. Por
su parte el Convenio de Paris para la Propiedad Industrial, adoptado en
Estocolmo el 14 de julio de 1967 y publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 27 de julio de 1976, al referirse a la competencia desleal en
su articulo 10 bis establece textualmente lo siguiente: "Los paises de la
unién estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la unién
una proteccion eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de
competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos
en materia industrial o comercial. 3) En particular deberan prohibirse: 1.
Cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor: 2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del
comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor; 3. Las indicaciones o
aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir
al pablico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, de las
caracteristicas, la aptitud en el empleo la cantidad de los productos”. Ahora
bien, para que un comerciante o fabricante incurra en actos de competencia
desleal es suficiente que sustraiga la atencién de la clientela de un
competidor en su beneficio, no haciendo uso de sus propias fuerzas,
recursos o inventivas, sino realizando actos de imitacion respecto de las
caracteristicas predominantes de su competidor. Consecuentemente, si una
sociedad pretende basar el éxito de su producto, si no exclusivamente, si de
manera primordial y destacada, en el hecho o circunstancia de sustraer en
su provecho la clientela ajena, sin empefiar a cambio sus propios recursos,
inventivas o su propia fuerza econdmica incurre en competencia desleal,
porque con su conducta lleva la intencion de sustraer la clientela del
fabricante o comerciante competidor, atrayéndola para si mismo,
recibiendo indebidamente los beneficios de que disfruta su rival.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revision 244/92. Panam de México, S. A. de C. V. 9 de abril de

1992. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero.
Secretario: José Luis Fuentes Reyes.

77



Cuarta Epoca.

Instancia: Sala Regional Sureste.(Oaxaca)
R.T.F.F. Afio 11. No. 18. Enero 2000.
Tesis:  IV-TASR-XV-263

Péagina: 114

INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTICULO
213, FRACCION I, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-
CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA. -

El articulo 213, fraccion | y IX de la Ley de la Propiedad Industrial,
considera infracciones, entre otras, la realizacion de actos que impliquen
competencia desleal y los que induzcan al pablico a confusion, error o
engafio; y tal acontece si la infractora utiliza dentro de su nombre
comercial, una palabra que constituye el elemento relevante de una marca
registrada, misma que es muy conocida entre los medios de fabricantes y
comerciantes de un producto determinado, ya que por esta razén debe
estimarse que la infractora incurre en competencia desleal, ademas de
inducir al puablico consumidor a confusion, error 0 engafio, por hacer
creer o suponer infundadamente la existencia de una relacion o
asociacion de sus establecimientos, con el titular de una marca registrada
que pueda llevar al consumidor a considerar que se fabrican y
comercializan _los  productos bajo autorizacion, licencias 0
especificaciones del titular de la marca, sin que sea obstaculo para
concluirlo asi, que la sancionada manifieste haber desconocido la
existencia de la marca registrada, en la medida que en términos del
articulo 127 de la Ley de la materia, a traves de la publicacion
correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial, se otorga
publicidad a los registros marcados autorizados. (14)

Juicio No. 95/98.- Sentencia de 3 de mayo de 1999, aprobada por unanimidad
de votos.- Magistrada Instructora: Celia Lopez Reynoso.- Secretaria: Lic. Luz
Idalia Osorio Rojas.

Para finalizar, podemos afirmar que la competencia desleal son todos aquellos actos en
contra de las buenas costumbres encaminados a generar confusién o descrédito en

contra del titular de los derechos de propiedad industrial.
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3.2.  Fundamento Legal

Histéricamente la regulacion a la competencia desleal ha sufrido diversas
modificaciones por el paso de los afios para la Ley Sobre Derecho de Propiedad de los
Inventores 6 Perfeccionadores de algun [sic] ramo de la Industria de 7 de mayo de
1832 no existe normatividad alguna al efecto. En la Ley de Marcas de Fabrica de
de 28 de noviembre de 1889 en su articulo 16 regula la falsificacién de la marca y
los supuestos en que se incurre, lo que podriamos considerar como un inicio en el
reconocimiento de estos ilicitos pero cabe sefialar que es considerado como un delito y
no como infraccion. Ya para el 7 de junio de 1890 se publica el decreto del Congreso

193 |3 ley en comento

relativo a la Ley de Patentes de Invencion ¢ Perfeccionamiento
deja de regular el delito de falsificacion para quedar sujeto a las prescripciones del

codigo Penal de la época.

En 1903 la Ley de Patentes de Invencion'® de los articulos 48 a 65 contiene una serie
de disposiciones que regulan las llamadas infracciones civiles de la misma manera

7'% y la Ley de la Propiedad

encontramos en la Ley de patentes de Invencion de 192
Industrial de 1942% donde los legisladores se preocuparon por afiadir capitulo en la
misma el cual pretende proteger mediante las llamadas acciones civiles los actos

considerados como ilicitos.

101 Dublan, Manuel Y José Maria Lozano. LEGISLACION MEXICANA 6 COLECCION COMPLETA DE
LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS ESPEDIDAS DESDE LA INDEPENDENCIA HASTA LA REPUBLICA.
Ordenada por los Licenciados. Edicion Oficial. Imprenta de Comercio. Tomo |1, México. 1876 pp. 427-428

102 pyblan, Manuel Y José Maria Lozano. LEGISLACION MEXICANA 6 COLECCION COMPLETA DE
LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS ESPEDIDAS DESDE LA INDEPENDENCIA HASTA LA REPUBLICA. Ordenada

por los Licenciados. Edicion Oficial. Tipografia de E Dublan y Compafiia. Tomo XIX, México. 1890 pp.
786-788.

103 pyblan, Manuel Y José Maria Lozano. LEGISLACION MEXICANA 6 COLECCION COMPLETA DE
LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS ESPEDIDAS DESDE LA INDEPENDENCIA HASTA LA REPUBLICA. Ordenada

por los Licenciados. Edicién Oficial. Imprenta de Eduardo Dublan. Tomo XX, México. 1897 pp. 179-183.
104 pyplicada DOF 1/09/1903 pp. 3-12.

105 pyblicada en el DOF 28/12/1927.

196 pyblicada en el DOF 31/12/1942.
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La Ley de 1976 la Ley de Invenciones y Marcas™’ sigue sin mencionar el término de
competencia desleal, pero sigue considerando una serie de infracciones'® que por su
contenido podemos inferir que son el antecedente directo de las infracciones vigentes,
pues versan en el mismo sentido, cabe sefialar que es en ese mismo afio en que México
se adhiere a la Convencidén de Paris, pero en meses posteriores a la publicacion de la
Ley, sin embargo, y dado a que lo que se entiende por competencia desleal en el
Tratado son las mismas hipdétesis que la ley en vigor en aquel afio, no fue de imperiosa

necesidad modificar la terminologia a la misma.

Un avance en lo que se refiere a la inclusion del término de referencia lo encontramos

en la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial de 1991%

pues es la
primera vez que el término de competencia desleal es afiadido a la ley en su articulo
213 a su vez se enumeran once supuestos por medio de los cuales se puede incurrir en

infraccion por actos derivados de la competencia desleal.

Y finalmente la ley que actualmente nos rige que se origind debido a la inclusién de
Mexico en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la cual debid incluir
muchos aspectos regulados por el TLCAN y que en esa fecha no se encontraban en la
Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial de 1991, en esa misma
reforma se modifica la denominacion de la Ley para quedar como se conoce
actualmente “Ley de la Propiedad Industrial” y en el campo que nos ocupa se agregan
catorce causas mas por las que se debe de condenar la competencia desleal.

Es por ello que en nuestro sistema juridico s6lo contamos con dos ordenamientos que

nos indican la proteccién en contra de la competencia desleal, al efecto encontramos el

97 pyblicada en el DOF 10/10/1976.

1981 o que se debe de aplaudir a la ley es que se dejo de considerar como delitos a determinados actos
para considerarlos como infracciones, hecho que facilitdé mucho la persecucion y sancién de los mismos
pues es mas flexible su tificacion.

19 pyblicada en el DOF 27/06/1991.
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Convenio de Paris en su Articulo 10 Bis''°

y el articulo 213 de la LPI, pero tales
normas consideran a la competencia desleal como genero indicando que es aquella que
va en contra de los buenos usos y costumbres comerciales™ posteriormente ya como
especie sefalan diversos supuestos que deben ser considerados como actos de

competencia desleal.

El articulo 213 de la LPI enlista de manera enunciativa una serie de veinticinco
hipotesis que deben ser consideradas como infracciones, es decir, actos que por su
propia naturaleza no son licitos y tienden a afectar el desempefio y explotacion que
pueda tener el propietario de los derechos de una patente o marca. Es por ello que a
continuacion analizaremos cada una de las fracciones, pero Unicamente en la relacion

gue puedan tener con las importaciones paralelas.

Articulo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliquen competencia
desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

Para actualizar la hipétesis contenida en la presente fraccion, es necesario que el
presunto infractor efectle actividades industriales o0 mercantiles que causen o induzcan
al publico a confusion, error o engafio, de lo anterior y del analisis juridico de la

fraccion en comento podemos desprender las siguientes hipotesis:

a) Que se realicen actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la

industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal.

b) Que dichos actos se relacionen con la materia regulada por la LPI.

19 v/er texto infra.
111 Articulo 10 Bis 2) del Convenio de Paris y articulo 213 fraccion | de la LPI.
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Es decir, que con tales actos se cause confusion o se induzca al publico consumidor a
error o engafio, obteniendo asi ventajas indebidas y sustrayendo invadiendo y

explotando el derecho de otro competidor.

Por lo que en ese sentido y en cierta medida podriamos afirmar que el hecho de
importar paralelamente bienes, podria ser considerado como un acto de competencia
desleal, pero si tajantemente se expresa quien es el importador'*? y se elimina y deja
claro al consumidor la inexistencia de relacidn entre el importador y el fabricante de la
marca creo que nada se puede hacer al respecto, pues no se esta engafiando a su

publico.

Por otra parte y analizando unicamente lo referente a la importacion paralela habria
que determinar que si comprar productos genuinos en un mercado extranjero y
comercializarlos en el mercado nacional, después de que éstos se han visto afectados
por el agotamiento del derecho en contra de su titular, puede ser considerado como un
uso o costumbre que va en contra de las practicas “normales” de comercio, desde mi
particular punto de vista, no creo posible argumentar que ésta actividad pueda ser
catalogada en contra de los buenos usos y costumbres, pues el importador paralelo al
verse beneficiado por el agotamiento del derecho, esta haciendo uso de otro derecho

que le ha sido otorgado.

Pero ¢la venta de un producto genuino en competencia con otro auténtico, no puede
ser considerada como competencia desleal? Al respecto creo que no, y como ejemplo
tenemos la comercializacion de un mismo producto entre las diversas tiendas
departamentales y tiendas de autoservicio, al efecto se pueden encontrar precios muy
competitivos en un establecimiento y otros exorbitantes, y esto no hace que haya

competencia desleal por ofrecer un producto a menor precio que en otro, esto es

112 En cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que para el etiquetado de productos de

procedencia extranjera corresponde, determinando el pais de origen y el importador entre otros datos
importantes Véase NOM-050-SCFI-2004 relativa al etiquetado general de productos y otras 30 mas
relativas al etiquetado de un determinado producto pero que en esencia y en relacion a la importacion
debe mencionar al importador y el pais de origen.
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simplemente que existe una libre competencia y ésta libre competencia es el uso

comercial.

En relacion a las importaciones paralelas lo que acarrea en el mercado nacional es una
disminucion de precio con respecto al establecido en el local lo que genera una
preferencia de consumo hacia aquellos bienes méas baratos dejando de comprar los de

un precio mas elevado, tal y como se observa en el mercado.

Ahora, el IMPI en sus resoluciones y sin fundamento legal, salvo caso evidente en
contrario,**® primero en sus consideraciones analiza la existencia de otras casuales de
infraccion que se hicieron valer en el escrito inicial de Declaracion Administrativa de
Infraccion hecho por el actor, para posteriormente si alguna fue actualizada ahora si
determinar que la existencia de infraccion en relacion a la hipétesis de la fraccion que

nos ocupa. Sin tomar en cuenta que cada hipétesis es independiente la una de la otra.

Lo que nos hace llegar pensar que es necesario que exista otra fraccién que prevea la
importacion paralela como ilicito para poder asi declarar la infraccion por la fraccion
l.

Es por ello que se puede decir que bajo este rubro no es posible sancionar al
importador paralelo.

I1.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no
lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se
incurrird en la infraccion después de un afio de la fecha de
caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme
la declaracion de nulidad;

No podriamos hacer valer la fraccion anterior en el caso que nos encontramos con un
producto originario de la Zona Gris de las Importaciones, pues como lo analizamos en

el capitulo precedente, la tendencia del importador paralelo es la de importar bienes

113 Es decir cuando verdaderamente los hechos demuestran que si se indujo al error y se abusada de la
buena fe del competidor.
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genuinos que son elaborados por el mismo propietario, en este caso de la patente, por
lo que en ningin momento este importador paralelo hace parecer que un producto

patentado no lo esta.

I1l.- Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer
servicios, indicando que estdn protegidos por una marca
registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o
ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrira en infraccion
después de un afio de la fecha de caducidad o en su caso, de la
fecha en que haya quedado firme la declaracion correspondiente;

Al igual que el comentario anterior, el importador paralelo al llevar a cabo el traslado
internacional de las mercancias, para lograr su objetivo se cerciora que el producto
este registrado en el pais destino, ademas de que tenga un mercado prominente en el
mismo, por lo que de ninguna manera podriamos acusar a este importador que ofrece
en el mercado productos no registrados simulando que lo estan, por lo que nuevamente

no se puede hacer valer esta infraccion.

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusién a otra
registrada, para amparar los mismos o similares productos o
servicios que los protegidos por la registrada;

Esta fraccion definitivamente no se puede aplicar en contra de la importacion paralela,
pues al tratarse de bienes genuinos no crea confusién en el pablico consumidor, ya que
éste obtiene lo que esta buscando, un producto genuino que es igual al otro que se

produce o se importa por los canales de la distribucion autorizada a nivel nacional.

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o
semejante en grado de confusion como elemento de un nombre
comercial o de una denominacion o razon social, 0 viceversa,
siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales
estén relacionados con establecimientos que operen con los
productos o servicios protegidos por la marca;
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VI.- Usar, dentro de la zona geografica de la clientela efectiva o
en cualquier parte de la Repulblica, en el caso previsto por el
articulo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o
semejante en grado de confusion, con otro que ya esté siendo
usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial,
comercial o de servicios del mismo o similar giro;

VIl.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos,
siglas o emblemas a que se refiere el articulo 40. y las fracciones
VI, VI IX, X, XTI, XIV'y XV del articulo 90 de esta Ley;

Las fracciones anteriores en conjunto sefialan diferentes hipotesis en el uso de la
marca, lo que nos hace afirmar que el mercader de la Zona Gris no pretende un uso
formal de la misma, sino su comercializacion, esta si sin el consentimiento de su
titular, pero como esta explotacion se ve afectada por el agotamiento del derecho a
favor del importador paralelo, nada se puede hacer en su contra.

VIIL.- Usar una marca previamente registrada o semejante en

grado de confusion como nombre comercial, denominacion o

razén social o como partes de éstos, de una persona fisica o

moral cuya actividad sea la produccion, importacion o

comercializacion de bienes o servicios iguales o similares a los

que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento,

manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la

persona que tenga facultades para ello;
Esta infraccion la podemos ver desde dos puntos de vista, y esto es segun el caso de
que se trate, primero si el importador paralelo no usa el nombre de la marca en la
actividad propia de la importacién, no estaria incurriendo en ésta infraccion pues
unicamente distribuye aquellos bienes que previamente han agotado su derecho, pero
si por el contrario él importa bienes que ostenten la marca “X” y es sus facturas, o en
medios de promocion o etiquetas, se autodenomina Importador de la Marca “X”, o
crea una persona moral con aquella razon social; en este caso podria ser acreedor de la
infraccidn sefialada en la presente fraccion, pero cabria sefialar que la sancion no seria

propiamente por el hecho de participar en el Mercado Gris, sino por la utilizacién sin
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la previa autorizacion de una marca registrada en su nombre comercial, denominacion

0 razon social. Al efecto la Tesis Jurisprudencial confirma nuestro dicho:

No. Registro: 255,852

Tesis aislada

Materia(s):Administrativa

Séptima Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: 53 Sexta Parte

Pagina: 24

MARCAS DE SERVICIO, USO ILEGAL DE.

El articulo 60. sexies del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial garantiza al propietario de una marca el uso
exclusivo de la misma, para amparar sus productos o servicios, ya que la
Segunda Sala de la Suprema Corte, en resolucion dictada el 15 de marzo
de 1973, en el toca 329/71, resolvio que en México si son registrables las
marcas de servicios. En consecuencia, si la guejosa tiene registrada una
marca gue ampara servicios de restaurante y clubes privados donde se
venden comidas y licores, y establecimientos similares, es claro que se
estd frente a una marca que ampara Servicios, y cuyo uso exclusivo
corresponde a la quejosa precisamente. Por lo demas, si la tercera
perjudicada utiliza como denominacion social, como nombre comercial 0
como razon social, que para el caso es lo mismo, la marca de la quejosa,
y la utiliza para prestar 0 anunciar la explotacion de hoteles, clubes
sociales o deportivos, paradores y similares, es claro que en el fondo,
aunque escudandolo en la utilizacién de una denominacién social, viene
usando de la marca de la quejosa, para amparar también servicios, que
resultan iguales o similares a los amparados por su marca, con lo cual se
viene a violar el articulo 60. sexies del Convenio de Paris y 96 de la Ley
de la Propiedad Industrial, por lo que las autoridades responsables
debieron proteger la marca de servicios de la quejosa, y proteger su uso
exclusivo por ella, declarando administrativamente que la tercera
perjudicada ha venido haciendo un uso ilegal de dicha marca, al aplicarla,
al través de su denominacidn social, a servicios iguales o similares a los
amparados con la marca. Pues no puede decirse que protegido por la ley
el uso exclusivo de una marca de servicios, esa proteccion pueda quedar
burlada mediante el uso de la marca en una denominacion social o en un
nombre comercial que venga a ofrecer los mismos servicios o0 similares.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 100/73. H. M. H. Publishing Co. Inc. 8 de mayo de
1973. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzman Orozco.

Por lo que un uso no autorizado de la marca seria sancionable y no asi el hecho de

importar los bienes que la ostentan.

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o
mercantiles, actos que causen o induzcan al publico a confusion,
error o engafo, por hacer creer o suponer infundadamente:

a).- La existencia de una relacion o asociacion entre un
establecimiento y el de un tercero;

b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o
autorizacion de un tercero;

c).- Que se prestan servicios 0 se venden productos bajo
autorizacion, licencias o especificaciones de un tercero;

d).- Que el producto de que se trate proviene de un territorio,
region o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de
modo que induzca al publico a error en cuanto al origen
geografico del producto;

Para el caso de éstas hipoétesis se tendria que analizar muy a fondo el caso en concreto,
primeramente debemos sefialar que el importador paralelo por el simple hecho de
introducir al mercado nacional bienes auténticos no genera confusion en cuanto a los
mismos, pues los compradores en realidad estan adquiriendo lo que buscan, por lo que

en el supuesto que nos atafie no existe infraccion.

87



Sin embargo, si al momento de hacer la introduccion al mercado nacional de los
bienes importados, el importador adiciona en las etiquetas de comercializacion''* del
producto, hechos que hacen que su publico consumidor confunda y tenga la creencia
de:

1. Que el bien es importado por el distribuidor autorizado.

2. Mas grave aun, que el bien es importado por el propio fabricante o duefio de

los derechos.

Hace en este sentido que se actualice las hipotesis de esta fraccion, pero por lo que
respecta al engafio o confusion del infractor y nuevamente no por la importacién

paralela en si.

Es por ello que si el importador de la Zona Gris pretende hacer creer a su publico
consumidor que existe alguna relacion entre él y el titular de la marca tal y como se
sefialan en los incisos a), b), ¢) y d) de la fraccion citada, ciertamente ésta transaccion
seguramente se puede considerar como infractora y por lo tanto sancionarla de

conformidad a la ley.

X.- Intentar o lograr el propdsito de desprestigiar los productos,
los servicios, la actividad industrial o comercial o el
establecimiento de otro. No estara comprendida en esta
disposicién, la comparacién de productos o servicios que ampare
la marca con el propoésito de informar al publico, siempre que
dicha comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los
términos de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor;

Creo que lo que sefiala el contenido de esta fraccion, es lo menos que quiere hacer un

Importador Paralelo, pues él se aprovecha del éxito que tiene la marca para arriesgarse

14 \/er nota 112 infra.
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a comprar la misma en el extranjero e introducirla a su pais, légicamente él a obtenido
un precio preferente al que obtendria si esta transaccion la lleva a cabo a nivel
nacional, o directamente con el duefio, licenciatario o distribuidor autorizado de la
misma. Por lo que de ninguna manera intentaria desprestigiar una marca que él intenta

vender.

Xl.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o
por un registro de modelo de utilidad o disefio industrial, sin
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

Dada la naturaleza de la Importacion Paralela, es imposible que el importador fabrique
0 elabore productos amparados por un registro ante el IMPI, pues Unicamente se
dedica a comprar los bienes en el extranjero e introducirlos legalmente al pais, lo que

de ninguna manera es la fabricacion de los mismos.

XIl.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos
amparados por una patente o por un registro de modelo de
utilidad o disefio industrial, a sabiendas de que fueron fabricados
0 elaborados sin consentimiento del titular de la patente o
registro o sin la licencia respectiva;

En este caso no podriamos hablar de la Importacién Paralela, si se llevara a cabo con
bienes que no fueron adquiridos de manera licita, ademéas de que es requisito previo
para poder hablar de un agotamiento formal del derecho, por lo que si nos
encontramos con alguien que incurra en ésta hipotesis, no podemos hablar de un

importador paralelo dada su naturaleza de comercializar con bienes licitos y genuinos.

XI11.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular
de la patente o sin la licencia respectiva;

XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos que sean
resultado de la utilizacion de procesos patentados, a sabiendas
que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la
patente o de quien tuviera una licencia de explotacion;
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Las fracciones anteriores tienen relacion una de la otra y esta se origina en la
utilizacion de procesos, e incluso de sus productos, que son patentados sin la
autorizacion del titular de la patente o licencia respectiva como hemos venido
reafirmando el Importador Paralelo no fabrica, sino que sélo vende, lo que hace que
ambas fracciones no le puedan ser aplicadas.

XV.- Reproducir o imitar disefios industriales protegidos por un
registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva;

A este respecto y dado que el mercader de la Zona Gris de las Importaciones
unicamente realiza la compraventa de bienes genuinos no podra ser sancionado por lo

gue expresa ésta fraccion.

XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en
grado de confusion, sin el consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva para anunciar bienes, servicios 0
establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de
confusién, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva, para amparar un establecimiento industrial,
comercial o de servicios del mismo o similar giro;

En estas fracciones se puede repetir lo sefialado en el comentario a la fraccion VII,
para el caso que el importador paralelo utilice el aviso comercial registrado para
anunciar los bienes que vende incurriria en ésta infraccién, pero no derivado del acto
de importar bienes y venderlos, sino del uso no autorizado de un aviso comercial.

Ademas de que es materialmente imposible importar un anuncio comercial.

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su
titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios
iguales o similares a los que la marca se aplique;
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Antes de hacer el comentario anterior es conveniente citar la siguiente tesis

jurisprudencial la cual versa sobre el uso de la marca.

No. Registro: 256,807

Tesis aislada

Materia(s):Administrativa

Séptima Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: 31 Sexta Parte

Tesis:

Pagina: 41

MARCAS, USO DE.

Del contenido de los articulos 96 y 200, fraccién I, de la Ley de la
Propiedad Industrial, se desprende que el uso de la marca no tiene que ser
directo al consumidor al menudeo. Es decir, basta gue una persona use
una marca para distinguir los articulos que produce o vende, y basta que
esos articulos se encuentren en el mercado nacional, con esa marca, para
que se estime que su propietario la esta usando en la Republica, pues al
encontrarse esos productos en el mercado nacional, es evidente gue estan
siendo adquiridos en el pais, 0 al menos, para su venta o reventa en el
pais. Y el hecho de gue quien venda esos productos, con la marca del
propietario, los aduciera por su cuenta como comerciante, y no como
distribuidor autorizado, no quiere decir que la marca no se esté usando,
pues las cuestiones de la distribucion se refieren a puntos juridicos de
naturaleza diferente, relacionados con el privilegio de distribucién
exclusiva, o por zonas, etcétera. Pero en todo caso, si un producto se
encuentra a la venta en el mercado nacional, con la marca de la quejosa,
es evidente que legalmente tiene que aceptarse que la marca de ésta esta
siendo usada en forma que le genera derechos en relacién con esa marca,
pues no es la venta directa al menudeo la Gnica que implica el uso de una
marca.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision RA-721/70 (4439/65). The R. T. French Company.

13 de julio de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzman
Orozco.
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De la lectura anterior podriamos decir que el importador paralelo, de alguna manera si
esta utilizando la marca registrada al momento de vender los productos que la ostentan,
y por lo tanto es acreedor de la sancion antes descrita, pero no debemos olvidar que el
articulo 92 fraccion Il de la LPI permite la comercializacion del producto una vez que
éste ha sido colocado por primera vez en el mercado, lo que originaria que una
“segunda” venta sea totalmente legal y por la tanto no ser susceptible de infraccion.

Lo anterior de alguna manera es confirmable con el texto de la siguiente tesis

No. Registro: 188,996

Tesis aislada

Materia(s):Constitucional, Administrativa

Novena Epoca

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta
Tomo: X1V, Agosto de 2001

Tesis: la. LXXIX/2001

Pagina: 182

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTICULO 213, FRACCIONES 1V,
XVII'Y XIX, DE LA LEY RELATIVA QUE PREVE INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS EN RELACION CON EL USO DE UNA MARCA
PARECIDA EN GRADO DE CONFUSION A LA REGISTRADA, O DE
UNA MARCA REGISTRADA, SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU
TITULAR O SIN LA LICENCIA RESPECTIVA, Y CON EL
OFRECIMIENTO DE VENDER O PONER EN CIRCULACION
PRODUCTOS IGUALES O SIMILARES A LOS QUE SE APLICA UNA
MARCA REGISTRADA, NO TRANSGREDE EL ARTICULO 28 DE LA
CONSTITUCION FEDERAL.

Si bien es cierto que el articulo 28 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos establece la prohibicion de toda concentracién
0 acaparamiento en una o pocas manos de articulos de consumo necesario
que tenga por objeto el alza de precios; de todo acuerdo, procedimiento o
combinacion de los productores, comerciantes 0 empresarios de servicios
que tengan como finalidad el evitar la libre concurrencia, la competencia
entre si, o bien, la constitucion de una ventaja comercial o mercantil a favor
de una o varias personas determinadas en detrimento del publico en general
o0 de alguna clase social, también lo es que al preverse en las fracciones 1V,
XVII 'y XIX del articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial como
infracciones administrativas, el uso de una marca parecida en grado de
confusion a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos
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0 servicios que los protegidos por la registrada; la utilizacion de una marca
registrada sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva en
productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique; y el
ofrecimiento en venta o puesta en circulacion de productos iguales o
similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que ésta
se usd en los mismos sin consentimiento de su titular, no transgrede el
referido precepto constitucional, pues al sefialarse en el indicado articulo
213 infracciones administrativas por el uso indebido de marcas, no se
limita en modo alguno la libre competencia ni se fomenta el monopolio del
producto que ampara una marca, sino que unicamente se prohibe el uso de
ésta, es decir, la proteccion marcaria se limita a proteger su uso y no la
comercializacion del servicio o producto.

Amparo en revision 2183/99. Mauricio Ramén Cant( Barajas. 17 de abril
de 2001. Cinco votos. Ponente: Olga Sanchez Cordero de Garcia Villegas.
Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Es por ello que en suma al Agotamiento del Derecho o “Doctrina de la Primera Venta”,
podemos afirmar que el la fraccion de referencia se limita a proteger su uso y no la
comercializacion del servicio o producto, por lo que un importador paralelo al
comercializar el producto no podria ser acreedor a la infraccion establecida en esta

infraccion.

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos iguales o
similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas
de que se uso ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

En esta fraccion lo que encontramos es un juego de palabras que pueden generar
confusion sobre todo en el tema de las importaciones paralelas al respecto el
importador paralelo sélo comercializa bienes auténticos o genuinos, es decir, son los
mismos bienes que ostentan la marca registrada con la Unica diferencia de tener un
origen alterno, es decir si adquirimos un bien que ostenta la marca “X” el producto de
origen extranjero sera el mismo que aquel que se produce, o distribuye por los canales
autorizados de manera nacional, por lo que no se podria afirmar que son semejantes o

similares, puesto que son bienes idénticos producidos por el propietario de la marca.
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XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que
se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que
se aplica una marca registrada, después de haber alterado,
sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

En las fracciones que anteceden aquel importador paralelo que al momento de vender
los productos que adquirid en el extranjero, realiza una modificacion o alteracion, sea
cual fuere ésta, en los mismos y posteriormente los pone en circulacion, incurrira en el
supuesto sefialado por esta fraccion, pero nuevamente nos encontramos en un supuesto
diferente y no en la accion de importar los bienes, por lo que nuevamente el
propietario de la marca registrada se ve desprotegido en contra de este tipo de

importaciones.

XXII.- Usar sin autorizacion o licencia correspondiente una
denominacion de origen;

XXIIl.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la
autorizacion del titular del registro, en su totalidad o cualquier
parte que se considere original por si sola, por incorporacion en
un circuito integrado o en otra forma;

XXIV.- Importar, vender o distribuir en contravencion a lo
previsto en esta Ley, sin la autorizacion del titular del registro, en
cualquier forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema
de trazado protegido, 0

c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez
incorpore un esquema de trazado protegido reproducido
ilicitamente, y

XXV.- Las demas violaciones a las disposiciones de esta Ley que
no constituyan delitos.

Dada la naturaleza de la importacion paralela ningun importador de éstos bienes podra

incurrir en alguna infraccion de conformidad a las cuatro hipédtesis que anteceden,
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pues para que la importacion de un bien de la Zona Gris se considere como tal debera
primeramente agotarse el derecho que ostenta la marca a favor de su primer
comprador de buena fe, y a su vez que el bien se encuentre protegido por el mismo
titular tanto en el pais de origen como en el pais receptor, por lo que una transaccion
de la Zona Gris para el caso del comercio de articulos que contengan un esquema de
trazado protegido al ser vendido por primera vez agota su derecho y por lo tanto la

comercializacion subsecuente se hara sin incurrir en infraccion.

De lo anterior podemos desprender que en este rubro no existe proteccion para el
productor, licenciatario o distribuidor nacional en relacion al fendomeno de las
importaciones paralelas, dejando un mercado fructifero para el importador y
generando posibles perdidas para el titular nacional pues el efecto de importar bienes
de la zona gris en si mismo no produce infraccion, sino que alguna actividad
complementaria es la que haria que éste comerciante sea sancionado. Todo esto
origina que el titular nacional quede indefenso y mas aun se vea obligado a competir
en contra de sus mismos productos a lo cual habra que agregar que el titular nacional
hace mayores gastos adicionales debido a la publicidad o distribucién del producto
hecho que una vez més beneficia al Importador Paralelo al verse reducido en gastos

adicionales y por lo tanto obtener un mayor beneficio de las ventas que lleve a cabo.
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CAPITULO IV LA IMPORTACION PARALELA COMO UNA PRACTICA
DESLEAL DE COMERCIO INTERNACIONAL

En el capitulo que precede pudimos observar el estado de indefensién en que se
encuentran los productores nacionales y licenciatarios de bienes que ostentan una
marca registrada, asi como de aquellos productos que cuentan con una patente o
aquellos bienes derivados de una patente de produccion en relacion a las acciones que

prevé la LPI.

Es por ello y derivado de que las importaciones paralelas versan sobre productos
importados pretenderemos en el presente capitulo esbozar un epitome de las Précticas
Desleales de Comercio Exterior (en lo sucesivo PDCE) y analizar la posibilidad de

incluir en éstas a las Importaciones de la Zona Gris.

4.1 Definicion de Practica Desleal

Ya en el capitulo tercero proporcionamos una definicion de lo que en materia
mercantil debe entenderse por competencia desleal,™ sélo que se encaminé a la
Propiedad Industrial, por lo que en este capitulo haremos lo propio pero en materia de
comercio exterior; sin embargo, cabe aclarar que per se no existe una diferencia
tajante entre lo que se entiende por PDCE y competencia desleal pues en esencia son
actividades que van en contra del abuso, es decir, otorga acciones a favor de los
afectados en contra de aquellos que pretenden depredar con los productores de un
mercado especifico.

Para la materia de comercio exterior las practicas desleales son comportamientos
empresariales y gubernamentales destinados a depredar, discriminar y subvencionar
precios para obtener ventajas comerciales artificiales en los mercados externos,

dafiando y perjudicando a productores competidores de bienes o servicios idénticos,

15 v/er infra § 3.1.
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donde el mercado de accion se realiza en el momento de que existe una apertura

comercial mediante la desregulacién comercial en general.**®

Histdrica, doctrinaria y mas importante legalmente se han considerado que las PDCE
son aquellas importaciones de mercancias que se realicen en condiciones de
discriminacion de precios y subvenciones; una vez detectadas cualquiera de estas dos
actividades y confirmado el dafio o amenaza de dafio en la industria nacional se
determinaran las medidas provisionales o definitivas para minimizar los dafios que

éstas importaciones trae en la economia nacional.

4.2 Fundamento legal

Propiamente nuestra constitucion no hace referencia expresa a la regulacion de las
Ilamadas PDCE, pero si nos indica quienes son los facultados para llevar a cabo esta
politica comercial, en ese sentido el articulo 131 nos indica que la federacion es la
Unica facultada para gravar las mercancias que se importen, exporten, o transiten
dentro del territorio nacional, luego entonces, observamos que la federacion se
encargara exclusivamente del control al comercio exterior en lo relativo a la

imposicion de los aranceles*’ y otras medidas no arancelarias.**®

Pero si bien es cierto que el Congreso de la Union es el encargado de dictar la carga
impositiva al comercio exterior''® via proceso legislativo, éste debido al dinamismo
que ese sector de la economia presenta, se ve imposibilitado en actuar inmediatamente
ante las contingencias en ese rubro, es por ello que de manera extraordinaria faculta al

Ejecutivo para restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el transito de

18 vid. In genere Witker, Jorge. Angélica Varela Op. Cit nota 7 p.171-172; Witker, Jorge. Susana
Hernandez. “Resolucion de controversias en materia de antidumping y cuotas compensatorias en el
TLCAN” REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO. Afio I, No. 3 Enero-Junio 2005 p. 273.

7 Dicese de la tarifa oficial que se debe de pagar por la importacion o exportacion de bienes.

18 Son todas aquellas otras medidas y que tienen el mismo efecto que el arancel, es decir, dificultar los
intercambios internacionales de mercancias, v. gr. Medidas para controlar el volumen de las
importaciones o la imposicién de barreras técnicas o sanitarias. Ballesteros Roman, Alsonso J. Op.
Cit nota 28 p. 49.

19 Articulo 73 fraccion XXIX 1°.
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120

productos, articulos y efectos cuando lo estime urgente ", todo esto con la finalidad

de otorgar atencion inmediata a los problemas que se presenten el en comercio exterior.

La regulacién en materia de PDCE es relativamente nueva y ésta se originé debido a la

adhesién al GATT'* por parte de México'?

y a la apertura comercial como
consecuencia inmediata a tal adhesion. Es por ello que en 1986 se public6'® la Ley
Reglamentaria del Articulo 131 de la CPEUM, la cual definio las bases legales para la
operacion del sistema en contra de las PDCE. Con la publicacion de esta Ley México
inicid un crecimiento acelerado en la imposicién de medidas en contra de tales
practicas logrando asi en poco tiempo posicionarse sélo por debajo de los Estados
Unidos en lo que se refiere a la aplicacién de medidas antidumping®®* y ser uno de los

sistemas antidumping mas activos en el mundo.*®

La Ley Reglamentaria del Articulo 131 de la CPEUM tuvo que ser reformada para
adecuarse a las necesidades que la practica hizo patente, ademas de que era necesario
contar con un ordenamiento nuevo acorde a los nuevos compromisos internacionales
que México adquirio en al década de los 90’s, por lo que el 27 de julio de 1993 se

publicé en el DOF la Ley de Comercio Exterior (en lo sucesivo LCE).

120 Articulo 131 Segundo parrafo CPEUM.

121 Siglas en ingles de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (General
Agreement on Tariffs and Trade).

122 fecha de adhesion 9 oct de 1986 publicacion en el DOF 26 y 28 de Noviembre de 1986.

123 pyblicada en el DOF el 13 de enero de 1986.

124 Fye en el afio de 1993 cuando alcanzé tal Nivel, hecho por de méas impresionante para un pais es
vias de desarrollo como el nuestro, y mas aln puesto que supero a aquellos paises con una tradicién mas
arraigada en este tipo de proteccion que desde principios del siglo pasado ya tenian leyes Antidumping,
Tales como Canada, Australia y Nueva Zelanda Véase. Ramos Tercero, Raul. “Practicas Desleales de
Comercio Internacional y Medidas de Emergencia.” EL MERCADO DE VALORES. Afio LV No. 11
Noviembre 1995. p. 16-18; Béez, Lopez, Gustavo A. “México y el Sistema Contra las Practicas
Desleales de Comercio Internacional.” COMERCIO EXTERIOR. Vol 51 No. 9 Septiembre 2001. p. 809;
Vermulst, Edwin. “Adopting and Implementing Anti-Dumping Laws. Some Suggestions for Developing
Countries.” JOURNAL OF THE WORLD TRADE. Vol. 31 No. 2 1997 p. 5.

125 Durante el periodo de 1991-1994. Vid in genere. Leycegui, Beatriz. Luz Elena Reyes de la Torre.
“The 10 Major Problems With the Anti-dumpig Instrument In Mexico.” JOURNAL OF WORLD
TRADE. Vol. 39. No. 1. Suisse. 2005. p 137.
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La LCE faculta al Ejecutivo Federal por medio de la Secretaria de Economia a
tramitar y resolver lo relativo a las investigaciones en materia de practicas desleales de
comercio internacional, asi como determinar las cuotas compensatorias'?® que resulten

de dichas investigaciones.*?’

El mismo ordenamiento en su articulo 28 indica la relacion de aquellas actividades que

debe consideradas como PDCE al efecto el articulo expresa:

ARTICULO 28.- Se consideran practicas desleales de
comercio internacional la importacion de mercancias en
condiciones de discriminacion de precios o de subvenciones
en el pais exportador, ya sea el de origen o el de procedencia,
que causen dafio a una rama de produccion nacional de
mercancias idénticas o similares...

Por lo que las PDCE son importaciones de bienes que se hayan realizado en presencia

de discriminacion de precios o subvenciones.

La misma ley nos indica el procedimiento a seguir por parte de la Secretaria de
Economia y sus unidades especializadas para la determinacién de cuotas
compensatorias y los medios de inconformidad que respecto a estas determinaciones

tiene el afectado.

No so6lo la LCE y su Reglamento hacen referencia a las PDCE, sobre este rubro
encontramos que el Capitulo XI1X del TLCAN indica un procedimiento alternativo

para la solucion de controversias en materia de cuotas compensatorias y antidumping.

Este procedimiento se basa en la solucion por medio de un panel binacional, el cual a
través del arbitraje emite su laudo y determina la imposicién o no de las cuotas

compensatorias.

126 Es el impuesto a pagar cuando se ha determinado la existencia de una PDCE ya sea por via dumping
0 subvenciones; su monto serd determinado para el dumping por el margen de diferenciacién entre el
valor ex-fabrica y los costos de venta de importacién, y para las subvenciones el monto del subsidio
otorgado por el gobierno.

127 Articulo 5° Fraccion VI de la LCE.
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Por otro lado el GATT en su Articulo VI prevé la normatividad relativa a los derechos
antidumping y compensatorios por lo que establece las normas minimas para la
consideracién de éste tipo de practicas desleales; de igual manera se establece por
parte de los miembros de la OMC un nuevo ordenamiento el cual desarrolla los
principios fundamentales establecidos por el articulo VI del GATT denominado
Acuerdo relativo a la Aplicacion del Articulo VI del Acuerdo General sobre Aranceles

128

Aduaneros y Comercio™" (en lo sucesivo Caodigo Antidumping).

De lo anterior se desprende que ademas de un ordenamiento nacional para el combate
de las PDCE, México cuenta con dos medios alternativos para resolver las
controversias, uno regional integrado por los paises miembros del TLCAN encargado
de resolver las diferencias que se susciten en relajacion a la determinacion de cuotas
compensatorios y otro disponible a través del Organo de Solucién de Diferencias de la
OMC

4.3 Tipos de Practicas Desleales de Comercio Exterior

Como se sefiald en el inciso anterior tanto la doctrina como la norma en sus dos
niveles, nacional e internacional, considera que la discriminacion de precios o
dumping y las subvenciones son las actividades a las que se les pueden considerar

como préacticas desleales, por lo que en el presente inciso nos encargaremos de

128 publicado el 21 de Abril de 1988, a este acuerdo México hizo las siguientes reservas: “El Gobierno
de México consideré que la legislacion nacional relacionada con la aplicacién de medidas
antidumping, especificamente la Ley de Comercio Exterior y el Reglamento contra Précticas Desleales
de Comercio Internacional, publicados en el Diario Oficial de la Federacion el 13 de enero y 25 de
noviembre de 1986, respectivamente, guardan armonia con las disposiciones del Cddigo Antidumping.
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos considera que México es un pais en desarrollo en el
sentido del articulo 13 del Codigo Antidumping y que, en consecuencia, le son plenamente aplicables
las disposiciones del mismo. Reitero la firme intencion del Gobierno de México de cumplir
meticulosamente los compromisos derivados del Acuerdo que hemos aceptado; sin embargo, en el caso
de presentarse dificultades en el futuro, el Gobierno de mi pais esta confiado en que podremos acudir a
los Gobiernos de las Partes Contratantes y a la propia Secretaria del GATT para recibir no sélo la
debida comprension, sino el apoyo, cooperacion y ayuda, ya sea técnica o de otra naturaleza, que
permita a México cumplir cabalmente con los compromisos que hoy adquirimos (sic)."

100



definirlas, asi como de sefialar su modus operandi y el porque son catalogadas dentro

de estas précticas.

4.3.1 Discriminacion de precios o Dumping

El término méas utilizado por los doctrinarios y aceptado por la comunidad
internacional es el relativo al Dumping; Dumping proviene del gerundio del verbo
inglés to Dump, el cual muestra nos acepciones muy interesantes la primera de ellas es
descargar o verter y la segunda inundar el mercado con;*?® esta palabra ha estado en
uso en el idioma ingles desde la época medieval, su significado reflejaba el acto de
deshacerse rapidamente de algo no querido, usualmente basura, pero no es hasta
principios de la centuria pasada que se le otorga el significado que ahora

conocemos®.

De lo anterior se desprende que Dumping es la accién de vender en un mercado
extranjero mercancias a un precio inferior al valor normal, es decir, vender los bienes
a un precio menor del que se hace localmente, accion que dafia 0 amenaza en dafiar a

una rama de produccién nacional de mercancias idénticas o similares.'*

129 Gran diccionario Espafiol-Ingles English-Spanich Dictionary. Unabridged Edition. Larousse. 1996 p.
182.

% Rodriguez Fernandez, Marta. LOS DERECHOS ANTIDUMPING EN EL DERECHO
COMUNITARIO. Lex Nova. Valladolid, Espafia. 1999. p. 25.

131 Ballesteros Roman, Alsonso J. Op. Cit nota 28 p. 54; Cruz Barney, Oscar. LAS REFORMAS A LA
LEY DE COMERCIO EXTERIOR EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO
“ANTIDUMPING” UN PRIMER ACERCAMIENTO. UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas.
Meéxico 2003 pp. 7-8; Ingram, James C. Robert M Dunn Jr. ECONOMIA INTERNACIONAL. Limusa
Noriega editores. México. 2001. pp. 139-140, 601; Witker, Jorge. Angélica Varela Op. Cit nota 7 p.173;
Gupta. R.K. ANTI-DUMPING AND COUNTERVAILING MEASURES. The Complete Reference.
Response Book. Nueva Delhi, India. 1996. pp. 28-29 Witker V. Jorge. “El Sistema Mexicano De
Defensa Juridica Contra Précticas Desleales De Comercio Internacional”. LEX. 15 de Noviembre de
1988, México DF. p-31; Reza de la, German A. “Eliminacion de las Medidas Antidumping en el ALCA:
de la ‘Practica desleal’ al Debate sobre los efectos Anticompetitivos en el Hemisferio Occidental”.
PROBLEMAS DEL DESARROLLO REVISTA LATINOAMERICANA DE ECONOMIA. Vol 34 No.
133 IV-VI 2003 pp. 81-82, 96; Tavares De Araujo, José Jr. Carla Macario, Karsten Steinfatt,
“Antidumping in the Americas” JOURNAL OF WORLD TRADE Vol. 35. No. 4. 2001 p. 559;
Silberston, Aubrey. “Anti-dumping Rules- Time for Change?” JOURNAL OF WORLD TRADE Vol. 37.
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Por su parte la LCE no utiliza el término dumping,* sino que se limita a expresar en
su articulo 30 que la discriminacion de precios consiste en la introduccion de
mercancias al territorio nacional a un precio inferior a su valor normal,*** no obstante
el término dumping ha sido adoptado en todas las lenguas para significar aquellos
tipos de importaciones, es por ello que Unicamente en un ambito legal en México el

Dumping es la Discriminacion de Precios.

Usualmente se distinguen tres clases diferentes de dumping de conformidad a su
temporalidad y efectos en el mercado nacional, siendo estos:

a) Dumping esporadico.
b) Dumping Intermitente.

c) Dumping Depredatorio.

a) Dumping esporéadico.

Es una discriminacion ocasional de precios por parte de un productor que tiene un
excedente ocasional debido a una sobreproduccion, por lo que se infiere que esta
modalidad no tiene por objeto la destruccion o eliminacion de los competidores, de

hecho, puede beneficiar a los consumidores del pais importador a través de precios

No. 6. 2003 p. 1063; Kufour, Kofi Oteng. “The Developing Countries and the Shaping of GATT/WTO
Antidumping Law” JOURNAL OF WORLD TRADE Vol. 32. No. 6. 1998 p. 167.

132 Cabe sefialar que la jurisprudencia usa indistintamente el término de dumping y el de
discriminacion de precios; véase (DIVISION DE PODERES. LOS ARTICULOS 50., FRACCION VI
Y 62 DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR, QUE PREVEN LA DETERMINACION DE LAS
CUOTAS COMPENSATORIAS PROVISIONALES O DEFINITIVAS, NO VIOLAN ESE
PRINCIPIO).

133 E| valor normal es el precio comparable de una mercancia idéntica o similar que se destine al
mercado interno del pais de origen en el curso de operaciones comerciales normales, Articulo 31 LCE.
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muy baratos pudiendo asimilar esta practica a las rebajas por liquidacion de un

comerciante nacional.

b) Dumping Persistente.

Tiene lugar cuando un fabricante vende, de manera sistematica, a un precio inferior en
un mercado que en otro. Surge de la basqueda de beneficios maximos por parte de un
fabricante quien se da cuenta de que los mercados externos domésticos estan
desconectados por los altos costos de transporte, los aranceles y otras barreras al

comercio.

¢) Dumping Depredatorio.

Esta figura constituye la forma més dafiina de dumping; su finalidad es la de destruir a
los competidores del mercado exterior y ganar el mercado extranjero, el productor de
manera deliberada vende en el exterior a un precio reducido por un breve tiempo,
hasta verdaderamente conseguir el mercado pudiendo lograr una postura monopolica
con el fin de elevar los precios y de ese modo poder recuperar lo perdido con

anterioridad.

Aunque de manera doctrinal se distinguen estos tipos de dumping nuestra legislacion
no hace tal distincion por lo que cualquier practica que intente la discriminacion

internacional de precios sera investigada.
Ahora bien sin importar el tipo de dumping de que se trate para la determinacion de su
existencia, la actividad relacionada debe de contar con tres elementos:

I. Discriminacion de Precios.

Il. Dafio 0 Amenaza de dafio a una rama de la produccion nacional
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I1l. Relacion o nexo causal

I. Como lo sefialamos en parrafos anteriores la discriminacion de precios consiste
en la introduccién de mercancias al territorio nacional a un precio inferior a su

valor normal.

I1. Por dafio se entiende la pérdida o el menoscabo patrimonial o la privacion de
cualquier ganancia licita y normal que sufra o pueda sufrir la produccion
nacional de las mercancias de que se trate y la amenaza de dafio como el
peligro inminente y claramente previsto de dafio a la produccién nacional™*.

Ahora el otro elemento es el relativo a la rama de la produccion nacional en ese

sentido el articulo 40 nos proporciona lo que se debe de entender por ésta:

Se entendera por rama de la industria nacional el total de
los productores nacionales de las mercancias idénticas o
similares, o aquéllos cuya produccién conjunta constituya
una proporcion importante de la produccion nacional total.

De igual manera el citado articulo nos proporciona otras dos hipotesis que seran
aplicables para la determinacion de la rama de la industria nacional para el caso que
los productores tengan alguna relacion con la exportacion o importacion de

mercancias.*®

3% Witker, Jorge. Angélica Varela. Op. Cit nota 7 p. 192.
135 L .

Sin embargo, cuando unos productores estén vinculados a los exportadores o a los importadores o
sean ellos mismos importadores de la mercancia objeto de discriminacion de precios o de
subvenciones, la expresién rama de produccién nacional podra interpretarse en el sentido de
referirse al resto de los productores.

Cuando la totalidad de los productores estén vinculados a los exportadores o a los importadores
o sean ellos mismos importadores de la mercancia objeto de discriminacion de precios o de
subvenciones, se podra considerar como rama de produccién nacional al conjunto de los fabricantes
de la mercancia producida en la etapa inmediata anterior de la misma linea continua de produccién.
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I1l. Relacion o Nexo casual

Que debe existir una relacion causal entre las importaciones de productos en
condiciones de discriminacion de precios y la existencia de un dafio o amenaza de
dafio a la rama de la produccion nacional para que pueda ser configurado el dumping,
pues de lo contrario no seria posible demostrar que el dafio sea causado como

consecuencia de la introduccion de mercancias en tales circunstancias.

4.3.1.1 ¢(Puede ser considerada una Importacion Paralela como

practica de Dumping?

En el inciso 2.1 hicimos referencia a cuales son los factores que propician la
realizacién de importaciones paralelas, al efecto sefialamos que este tipo de

importaciones se lleva a cabo por:
a) LA FLUCTUACION EN EL TIPO DE CAMBIO
b) LA DISCRIMINACION DE PRECIOS
c) DIFERENCIACION DE PRECIOS

En este momento para determinar si una importacion paralela puede ser considerada
como PDEC, es preciso analizar cada uno de estos factores, pero en materia de

comercio exterior.

a) LA FLUCTUACION EN EL TIPO DE CAMBIO

Para determinar si un producto es importado a precios de dumping, la investigacion

usualmente involucra la conversion de monedas pues el intercambio de mercancias

generalmente se hace con divisas al efecto el articulo 2.4.1 del Acuerdo Relativo a la
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Aplicacion del Articulo VI Del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio de 1994 expresa lo siguiente:

Articulo 2
Determinacion de la existencia de dumping

2.4.1 Cuando la comparacién con arreglo al parrafo 4'*° exija una

conversion de monedas, ésta debera efectuarse utilizando el tipo de
cambio de la fecha de venta,** ... No se tendran en cuenta las
fluctuaciones de los tipos de cambio y,...

Es por ello que para determinar la existencia de dumping se debe de considerar el tipo
de cambio oficial para el dia en que se hizo la transaccion. En relacién a las
importaciones paralelas tal importacion se lleva a cabo por el beneficio del tipo de
cambio que obtiene el importador de tales mercancias y no porque el exportador vende
sus bienes a un precio menor del valor normal o ex-fabrica,*® en ese entendido, si la
importacion se realiza debido al beneficio que se obtiene por la conversion de divisas

el dumping no se presenta.

Pero si en lugar de obtener un beneficio por el cambio de monedas la venta se hizo a
un precio menor del de produccion, por ese hecho si se puede considerar que la
importacion se hizo en dumping y por lo tanto se recurrird a la aplicacion de cuotas

compensatorias.

136 Este se refiere a la determinacion del valor normal de la mercancia.

137 por regla general, la fecha de la venta sera la del instrumento en que se establezcan las condiciones esenciales
de la venta, bien sea el contrato, el pedido de compra, la confirmacién del pedido, o la factura.

138 E| cual se determina a partir del costo de produccién del producto en el pais de origen, afladiendo
una cantidad razonable en concepto de gastos administrativos, venta asi como de beneficios.
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Es decir, para establecer si una importacion se hizo bajo dumping o no es necesario
establecer que ésta se realizo en discriminacion de precios, o0 sea, la venta del bien se
hizo por debajo de los costos normales de produccidn; pero si unicamente el beneficio
se origina por el tipo de cambio, de ninguna manera se puede decir que existe

dumping en aquella operacion.
b) LA DISCRIMINACION DE PRECIOS

Primeramente en este sentido tenemos que hacer una separacion entre lo que se
entiende por discriminacion de precios en materia de Propiedad Industrial y aquella

relativa al comercio exterior.

En el comercio exterior la discriminacion de precios, es la que hemos venido
sefialando en el presente capitulo, es decir, vender en un mercado extranjero

mercancias a un precio inferior al valor normal.

Mientras que en materia de Propiedad Industrial la discriminacion de precios se
origina cuando una empresa ofrece el mismo bien a diferentes precios dentro de los
diversos mercados que cubre, es decir, en un mercado A ofrece el precio P; del bien X,
en el mercado B el mismo bien X cuesta P,, mientras que en el mercado C el mismo
bien X tiene un valor P3, v.gr. un bien que ostenta una marca registrada en Japon tiene
un costo $110, el mismo producto en Alemania vale $75 y la venta del mismo objeto

en México equivale a $100.

Si el valor de venta del bien iguala al su valor normal**, la importacién no se hizo en
dumping, en cambio, si precio de aquellos productos resulta ser inferior a los costos

ex-fabrica, estamos ante una importacion con dumping.

139 Ver nota 105; para su determinacién se aplicara las reglas establecidas por el articulo 46 del
Reglamento de la LCE.
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¢) DIFERENCIACION DE PRECIOS

Por diferenciacion de precios entendemos los gastos adicionales que se cargan al
producto de van desde el costo de los insumos para su fabricacion, como los gastos
originados por su manipulacion, distribucion, e incluso administrativos; en ese sentido
ésta diferenciacion de precios propiamente esta no seria considerada como una
practica de dumping, pues formalmente seria un elemento para determinar el valor
normal o ex-fabrica del bien destinado a la importacion, siendo éste necesario para
hacer el estudio de estas diferenciaciones y poder asi determinar la existencia del

dumping o no.

Finalizando podemos concluir que en determinados casos una importacion paralela
podria incurrir en PDCE por medio del dumping, siempre y cuando ésta se realice
cuando medie la venta de mercancias a un precio inferior de su costo de fabricacion,

en caso contrario no es posible catalogarlas como practicas desleales.

4.3.2 Subvenciones

Por lo que respecta a las subvenciones, éstas son practicas que realizan los gobiernos
en apoyo a sus productores y no una actividad llevada a cabo por los particulares como

se venia observando en el dumping.

Es por ello que podemos definir a la subvencién como toda clase de apoyo, estimulo,
incentivo prima o beneficio econémico otorgado directa o indirectamente por el estado,
a los productores, manufactureros o exportadores nacionales, a fin de impulsar la

industria nacional y colocarla artificialmente en condiciones competitivas en los
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mercados exteriores, a través de la reduccion o el ahorro artificial del costo de

produccion™* de la mercancia correspondiente derivado del apoyo gubernamental.**

Por su parte la LCE en su articulo 37 nos define a la subvencion como:

I. La contribucién financiera que otorgue un gobierno extranjero,
sus organismos publicos o mixtos, sus entidades, o cualquier
organismo regional, publico o mixto constituido por varios paises,
directa o indirectamente, a una empresa o rama de produccion o
a un grupo de empresas o ramas de produccién y que con ello se
otorgue un beneficio;

I1. Alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios
y que con ello se otorgue un beneficio.

En el dmbito nacional los términos de subvencion y subsidio se consideran como
sinénimo, pues en ambos se observa el apoyo econdémico por parte del gobierno a un
determinado grupo. Al efecto la siguiente Tesis nos indica la naturaleza juridica del
subsidio, confirmando que el subsidio se constituye por el apoyo econémico que
otorga el gobierno para el beneficio de unos cuantos

140 |_os costos de produccion de un bien por unidad producida (costos unitarios) que resultan cuando se
reporten todos los costos sobre el producto inclusive los costos fijos y administrativos asi como lo de
amortizacion e intereses del capital invertido Véase. Witker, Jorge. Ruperto Patifio M. LA DEFENSA
JURIDICA CONTRA LAS PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL.
UNAM e Instituto de Investigaciones Juridicas. México 1987. p. 91.

Y1 vid in genere. Witker, Jorge. Ruperto Patifio M. Op. Cit nota 140 pp. 211-212; Witker, Jorge.
Angélica Varela. Op. Cit nota 7 p. 195-197; Witker, Jorge. Gerardo Jaramillo. COMERCIO
EXTERIOR DE MEXICO, MACRO JURIDICO Y OPERATIVO. UNAM-McGrawHill, México (1999)
p.90; Gacharna, Ma. Consuelo. LA COMPETENCIA DESLEAL. Ed. Temis. Bogota, Colombia. 1982.
p. 37; Finger, Michael J. ANTIDUMPING. HOW IT WORKS AND WHO GETS HURT. The
University of Michigan Press. Estados Unidos. 1993 p. 75; SISTEMA MEXICANO DE DEFENSA
CONTRA LAS PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. Gernika. México.
1994 p. 13; Cruz Barney, Oscar. Op. Cit nota 131 p. 37; Witker V. Jorge. “El Sistema Mexicano De
Defensa Juridica Contra Précticas Desleales De Comercio Internacional”. LEX. 15 de Noviembre de
1988, México DF. p-31; Rios Herran, Roberto “Revisidn y solucion de controversias. Capitulo XI1X del
TLC, ¢Quid Juris? Revista: REVISTA DE DERECHO PRIVADO. Afio 7, No. 20, Mayo-Agosto, 1996.
México. p. 117-131; Béaez, Lopez, Gustavo A. “México y el Sistema Contra las Practicas Desleales de
Comercio Internacional.” COMERCIO EXTERIOR. Vol 51 No. 9 Septiembre 2001. pp. 808.
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SUBSIDIOS. NATURALEZA JURIDICA.

Los subsidios constituyen una atribucion constitucional de la autoridad
legislativa y excepcionalmente del Ejecutivo Federal en ejercicio de
facultades reglamentarias, consistente en una ayuda de caracter
predominantemente economico, que debe revestir las caracteristicas de
generalidad, temporalidad y no afectacion a las finanzas pablicas, con
la finalidad de apoyar las actividades econdmicas que para la economia
nacional sean de orden prioritario, asi como el estimulo a la
organizacion de empresarios y consumidores, la racionalizacion de la
produccion y la creacion de industrias de utilidad nacional, cuya
vigilancia y evaluacion de resultados debe realizar el Estado. En cuanto
a actos de autoridad, los subsidios se decretan unilateralmente,
vinculando a los gobernados, tanto a los beneficiarios directos o
ultimos como a los terceros que eventualmente intervienen en su
aplicacion, de modo que ésta al crearse situaciones juridicas concretas,
da lugar a obligaciones de las autoridades y derechos correlativos de los
gobernados; por lo tanto, aun cuando los subsidios tienen la finalidad
de otorgar un beneficio y no causar un perjuicio a dichos gobernados,
debe admitirse que al crear una situacion juridica concreta para aquellos
terceros que intervienen en el procedimiento, éstos pueden verse
afectados por las determinaciones correspondientes que modifiquen o
revoquen un subsidio sin la observancia de la normatividad establecida
en el decreto respectivo.

Contradiccion de tesis 134/98. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
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Circuito. 27 de agosto de 1999. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodriguez Navarro.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema
de fondo que se resolvio.

Una vez reconocido lo anterior, y dado que México es parte del Acuerdo sobre

2

Subvenciones y Medidas Compensatorias'* se deben reconocer los dos tipos de

subvenciones sefialadas por el mencionado acuerdo las subvenciones:
a) Permitidas;

b) Prohibidas.

a) Permitidas'®®

Se encuentran relacionas con los gastos de investigacién, desarrollo regional, ambiente

o las que son especificas para un empresa o sector teniendo entre estas se encuentran:

I. La asistencia para actividades de investigacion realizadas por empresas, 0
por instituciones de ensefianza superior o investigacion contratadas por
empresas, si la asistencia cubre no mas del 75 por ciento de los costos de
las actividades de investigacion industrial*** o del 50 por ciento de los
costos de las actividades de desarrollo precompetitivas;'*

2 pyblicado en el DOF 30 de diciembre de 1994.

3 Articulo 8 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

144 Se entiende por “investigacion industrial” la indagacion planificada o la investigacion critica
encaminadas a descubrir nuevos conocimientos con el fin de que éstos puedan ser tiles para desarrollar
productos, procesos 0 servicios nuevos o introducir mejoras significativas en productos, procesos o
servicios ya existentes.

% Ppor "actividades de desarrollo precompetitivas”" se entiende la traslacion de descubrimientos
realizados mediante la investigacién industrial a planes, proyectos o disefios de productos, procesos o
servicios nuevos, modificados o mejorados, tanto si estan destinados a la venta como al uso, con
inclusion de la creacién de un primer prototipo que no pueda ser destinado a un uso comercial.
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Asistencia para regiones desfavorecidas situadas en el territorio de un
Miembro, prestada con arreglo a un marco general de desarrollo regional
y no especifica dentro de las regiones acreedoras a ella...

Asistencia para promover la adaptacion de instalaciones existentes a
nuevas exigencias ambientales impuestas mediante leyes y/o reglamentos
que supongan mayores obligaciones 0 una mayor carga financiera para
las empresas.

b) Prohibidas*

Supeditadas a la exportacion y a las compras nacionales entre las que se encuentran:

Las subvenciones supeditadas de jure o de facto a los resultados de
exportacién, como condicién Unica o entre otras varias condiciones, con
inclusiéon de las citadas a titulo de ejemplo en el anexo I;

Las subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales con
preferencia a los importados, como condicidn Unica o entre otras varias
condiciones.

Una vez analizado el tipo de subvenciones de que se trata es necesario, y desechado

aquellas que no son recurribles, al igual que el dumping para poder determinar si una

subvencion prohibida pueda ser considerada como PDCE ésta debe de contener los

mismos elementos sefialados con anterioridad, es decir, que la introduccién de la

mercancia se haga con subsidio; que exista el dafio 0 amenaza de dafio a la produccion

nacional y un nexo causal entre el dafio o posible dafio y el hecho de importar

mercancias con subsidios.

Una vez encontrados estos elementos cualquier importacion que los contenga podra

ser sancionada y por consiguiente se le aplicaran, si es el caso, las cuotas

compensatorias correspondientes.

4.3.2.1 ¢La Importacion paralela es una subvencion?

146 Articulo 3 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.
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En primer lugar la accion de llevar a cabo importaciones en la zona gris no constituye
por si un subsidio, por lo que hasta este punto podemos afirmar que no existe PDCE a
perseguir y por lo tanto una importacién paralela no seria un subsidio. Pero, si en
cambio todas estas importaciones se vieron beneficiadas econémicamente por una
subvencion gubernamental, estamos frente a una importaciéon de mercancias con
subsidio y a patir de ese momento esas importaciones serian sancionadas por incurrir

en una practica desleal

Pero nuevamente la PDCE en el supuesto citado en el parrafo anterior se origina no
por el hecho de llevar a cabo importaciones paralelas, sino porque éstas obtuvieron un

subsidio.

4.4 Procedimientos en Contra las Practicas Desleales de Comercio

Internacional

De conformidad a la legislacion antidumping que rige en nuestro sistema juridico
actual, podemos diferenciar dos tipos de procedimientos para combatir a las éstas
practicas desleales, siendo estos el nacional y el internacional, éste ultimo lo podemos
subdividir en dos categorias mas, uno relativo a la aplicacion del Capitulo XIX del
TLCAN, y el otro en el Organo de Solucion de Diferencias de la Organizacion
Mundial de Comercio o OMC por sus siglas. Por lo que en los siguientes puntos a
grosso modo hablaremos de los procesos que utiliza cada sistema para llegar a la
determinacion de las cuotas compensatorias y de esa manera resolver los conflictos
derivados de las PDCE.

4.4.1 Nacional
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A la Secretaria de Economia (en lo sucesivo Secretaria) le corresponde la
interpretacion y aplicacion del sistema antidumping™’ en México por lo que respecta a
la investigacion nacional. Esta atribucion la realiza por medio de la Unidad de

Précticas Comerciales Internacionales (en adelante UPCI).**

La funcion principal de la UPCI consiste en realizar las investigaciones antidumping,
lo que involucra la bdsqueda o comprobacion de la existencia de importaciones via
dumping o subvenciones, asi como de los elementos que integran cada una de estas
PDCE; lo cual desemboca en la determinacién de las cuotas compensatorias que

correspondan.

El procedimiento de determinacién de la existencia de PDCE inicia con la Solicitud de
Inicio, pasa por una resolucién preliminar y culmina con la resolucion final, para
finalmente determinar si se aplican o no las cuotas compensatorias y de esta manera
desalentar la importacion que aquellos bienes, por un lado, y por el otro la proteccion a

la produccion nacional

4.4.1.1 Investigacion Administrativa

En el siguiente inciso de manera esquematica hablaremos de los pasos que cuenta el

procedimiento de investigacion de practicas desleales.

A continuacién observaremos un diagrama del procedimiento que para posteriormente

explique a groso modo cada uno de sus componentes

44.1.1.1 Solicitud de Inicio

Es el escrito mediante el cual se solicita el inicio de un procedimiento de

investigacion por parte de las personas fisicas o morales fabricantes de mercancias

47 Se conoce por antidumping el sistema relativo en contra de las Practicas Desleales de Comercio
Exterior.
148 Creada formalmente el 1 de abril de 1993, pero entro en funciones desde 1991.
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idénticas o similares a aquellas que se estan importando o pretenden importarse en

condiciones desleales, siempre y cuando éstas representen, por si mismas o agrupadas,

al menos 25 por ciento de la produccién nacional de dichas mercancias. La solicitud

deberéa ser presentada por escrito y conjuntamente con la informacion requerida en los

formularios oficiales de investigacion que elabora la Secretaria de Economia.

La solicitud debera contener la siguiente informacion:

VI.

VILI.

VIII.

Nombre o razon social, asi como domicilio del solicitante, y en su caso, el de su
representante legal, incluidos los documentos que lo acrediten como tal.

Actividad principal a la que se dedica el promovente.
Tipo de practica desleal que denuncia (dumping o subvencion).

Nombre y descripcion de la mercancia de cuya importacion se trate, asi como de

la fabricacion nacional

Volumen y valor de la produccion nacional del producto idéntico o similar al de

importacion

Descripcidn de la participacion del solicitante, en volumen y valor, respecto a la

produccion nacional.
Los fundamentos legales en que se sustenta la solicitud.

Nombre o razon social y domicilio de quienes efectuaron la importacién o

pretenden realizarla.

El pais o paises de origen o procedencia de la mercancia y el nombre o razén
social de las personas que hayan realizado o pretendan realizar la exportacion en

condiciones desleales
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IX. Hechos y datos en los que se funda su peticion, acompafados de las pruebas

razonablemente disponibles.

X. Ladiferencia entre valor normal y el precio de exportacion comparables o, en su

caso de la incidencia de la subvencién en el precio de exportacion

Xl. En el caso de las subvenciones, ademas, la informacion y los hechos
relacionados con esta practica desleal, la autoridad u 6rgano gubernamental
extranjero involucrado, la forma de pago o transferencias y el monto de la

subvencion para el productor o exportador extranjero.

XIl. Los elementos probatorios que permitan demostrar que las importaciones de
mercancias en condiciones desleales han causado a la produccion nacional de

mercancias idénticas o similares.

4.4.1.1.2 Resolucion de Inicio

La Resolucion de Inicio se publicara en el DOF y su publicacién esta condicionada al
cumplimiento de los requisitos de fondo y forma que para el procedimiento se

establecen por la Secretaria.

Para el caso que se cubran todos los requisitos de fondo y forma para la presentacion
de la solicitud de investigacion, la Resolucion de Inicio se publicara dentro de los 30
dias habiles a partir de la presentacién de la solicitud. En el caso de que se encuentre
incompleta la Secretaria concedera al solicitante un plazo de 20 dias habiles para que
presente mayores elementos de prueba adicional. Si cumple con el requerimiento en
tiempo y forma, la Secretaria debera publicar en el DOF la aceptacion de la solicitud y

la declaracion de inicio de la investigacion.

Para el caso de que continle con las deficiencias se deberd publicar en el DOF el

desechamiento de la solicitud por no cumplir con los requisitos legales.
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4.4.1.1.3 Resolucion Preliminar

La Secretaria dictara la resolucion preliminar dentro de los 130 dias habiles siguientes
a la publicacion de la resolucién de inicio y ésta podréa ser en el sentido de continuar la
investigacion con o sin cuota compensatoria provisional o concluirla cuando no
existan elementos suficientes para determinar el dumping o subvencién, el dafio o la
amenaza de dafio y su relacion causal. Esta resolucion serd publicada en el DOF y se
daré a las partes interesadas un plazo de 30 dias habiles para que manifiesten lo que a

su derecho convenga.

441.1.4 Resolucion Final

Concluido el periodo probatorio, y antes de la publicacion de la resolucion final, se
llevard a cabo una audiencia publica con el objeto de que las partes interesadas
repliquen, refuten e interroguen oralmente a sus contrapartes respecto de la
informacion, argumentos y pruebas presentados. Asimismo, los representantes de la

Secretaria podran interrogar a quienes participen en la audiencia.

Una vez concluida la investigacion, la Secretaria sometera a la opinion de la Comision
de Comercio Exterior el proyecto de resolucidn final, el cual se debera publicar en el
DOF dentro de un plazo de 260 dias habiles siguientes a la publicacién de la
resolucion de inicio. La resolucion final podra concluir la investigacion con la
imposicion de una cuota compensatoria definitiva, revocar la cuota provisional o

declarar concluida la investigacion sin la imposicion de una cuota.

441.15. Audiencia Conciliatoria

En el curso de la investigacion administrativa las partes interesadas podran solicitar a
la Secretaria de Economia la celebracion de una audiencia conciliatoria, en la cual

podran proponer férmulas de solucion y conclusién de la investigacion de la
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investigacion, las que de resultar procedentes seran evaluadas por la autoridad e
incorporadas en la resolucidn respectiva, la cual tendra el caracter de resolucion final y

se publicara en el DOF.

Las Cuotas compensatorias son como medida inmediata para desalentar a las PDCE,
pero su imposicion no debe de ser por siempre, por lo que su determinacién estara
vigente durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar la practica
desleal de comercio internacional que esta causando dafio, 0 amenaza causar dafio, a la
produccion nacional. Su determinacion sera revisable anualmente a solicitud de parte,
0 en cualquier tiempo de oficio por la Secretaria. En el procedimiento de revision se
observaran las disposiciones sustantivas y de procedimiento previstas en la LCE y en

su Reglamento para los procedimientos de investigacion ordinarios.

En el caso de que ninguna de las partes interesadas en un plazo de cinco afos,
contados a partir la entrada en vigor de las cuotas compensatorias, haya solicitado la
revision de las mismas ni la Secretaria la haya iniciado de oficio, las cuotas
compensatorias definitivas se eliminaran, en ese momento la Secretaria debera
publicar en el DOF un aviso sobre la eliminacion de dicha cuota, el cual debera
notificar a las partes interesadas de que tenga conocimiento.

4.4.2 Internacional

El fundamento legal para optar resolver la imposicion de las cuotas compensatorias a
través de los mecanismos alternativos de solucion de controversias lo encontramos en

el articulo 97 de la LCE que a la letra dice:

En relacidn a las resoluciones y actos a que se refieren las fracciones
IV, V, VI y VI del Articulo 94,'*° cualquier parte interesada podra

19 Articulo 94.- El recurso administrativo de revocacion podra ser interpuesto contra las resoluciones:
IV. Que declaren concluida la investigacién sin imponer cuota compensatoria a que se refieren la
fraccion Il del articulo 57 y la fraccion 111 del articulo 59;
V. Que determinen cuotas compensatorias definitivas o los actos que las apliquen;
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optar por acudir a los mecanismos alternativos de solucién de
controversias en materia de préacticas desleales contenidos en
tratados comerciales internacionales de los que México sea parte.

En ese sentido y siendo México parte del TLCAN y el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros puede utilizar lo siguientes medios para resolver sus

conflictos.

4.4.2.1 Capitulo XIX del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte

El Capitulo XIX del TLCAN contempla las controversias que surgen cuando alguna
de las partes adopta muevas medidas legislativas en respecto a la regulacion de las
PDCE, o cuando la autoridad administrativa encargada de la interposicion de cuotas
compensatorias no aplica adecuadamente la legislacion interna o incumple lo

establecido por el tratado.

Por lo que podemos afirmar que éste capitulo establece un sistema de solucion de
controversias muy complejo integrado por cuatro 6rganos, consistentes en la creacion
de dos paneles binacionales y dos comisiones encargadas de la proteccion al sistema
de paneles, de este sistema el previsto por articulo 1904 es el que recobra mayor
importancia pues ese articulo es el que prevé el mecanismo alternativo de solucién de

controversias denominado Revision ante Panel Binacional.

Los paneles binacionales tienen como finalidad que un grupo de expertos revise que
las resoluciones dictadas por las autoridades investigadoras de México, Canada y los
Estados Unidos de América en materia de cuotas antidumping y antisubvenciones a

fin de constatar que hayan sido emitidas conforme a las disposiciones juridicas

VI. Por las que se responda a las solicitudes de los interesados a que se refiere el articulo 60;
VIII. Que desechen o concluyan la solicitud de revisidn a que se refiere el articulo 68, asi como las que
confirmen, modifiquen o revoquen cuotas compensatorias definitivas a que se refiere el mismo articulo;
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aplicables. Al momento de aplicar el interpretar la legislacion en materia de las
revisiones ante los paneles binacionales se debe consultar en el caso de México, la
LCE y su Reglamento, asi como los tratados internacionales de los que los tres paises

forman parte, en la medida en que sean aplicables.

Lo més destacado de este mecanismo es la posibilidad de ser alternativo, es decir, cada
uno de los tres paises miembros pueden reemplazar la revision judicial interna de las
resoluciones definitivas sobre cuotas antidumping y antisubvenciones con la revision
que lleve a cabo en un panel binacional; por lo cual las Partes tienen la opcion de

seleccionar una via u otra, siendo éstas excluyentes.

Por el nivel y trascendencia e importancia nos abocaremos a estudiar Unicamente el
proceso de revision sefialado en el articulo 1904 del TLCAN, el cual inicia cuando la
parte afectada solicita la integracion del panel dentro de los 30 dias habiles siguientes
a la notificacion de la Resolucién Definitiva ante el Secretariado™° del TLCAN.

El panel se compondra de cinco arbitros designados por las partes, dos de cada una y
el quinto nombrado de comun acuerdo. Los arbitros seran seleccionados de una lista
de 25 individuos calificados que previamente cada Estado Parte ha entregado a aquel

151

Secretariado™" y el plazo para su integracion de los cuatro primeros es de 30 dias

mientras que transcurren hasta 55 dias para nombrar al quinto arbitro.

Cada arbitro deberd comprometerse por escrito a mantener un compromiso de
confidencialidad de la informacion que recibe ademas de sujetarse a un cédigo de
conducta asi como a las reglas del procedimiento.

150 BGrgano administrativo del tratado, y en este caso del los paneles.
31 pydiendo por su calidad a escoger a otro especialista fuera de la lista.
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Una vez seleccionado el panel pasamos a los plazos para la solucién de la controversia,
al efecto el parrafo 14 del articulo 1904 del TLCAN indica que se deberan substanciar

dentro de un periodo de 315 dias en donde se deberan incluir:

a) Treinta dias para la presentacion de la reclamacion;

b) Treinta dias para el sefialamiento o certificacion del expediente administrativo
y su presentacion ante el panel,

c) Sesenta dias para que la Parte reclamante presente su memorial;
d) Sesenta dias para que la Parte demandada presente su memorial;
e) Quince dias para presentar réplicas a los memoriales;

f) Quince a treinta dias para que el panel sesione y escuche las exposiciones
orales; y

g) Noventa dias para que el panel emita su fallo por escrito.

Al efecto y para estar acorde a los plazos establecidos por el TLCAN México el 20 de
junio de 1994 publica en el DOF las Reglas de Procedimiento del articulo 1904 del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde se establecen 85 reglas

desarrolladas en ocho partes.

El procedimiento a modo esquematico es el siguiente:
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Publicacién de la resolucion el en DOF
(20 dias)

A 4
Primera solicitud de revisién

A 4 A 4

Aviso de comparecencia Reclamacién
(45 dias) (30 dias)

A 4

Informe de la autoridad que
emitio la resolucion

\ 4

Presentacion de los memoriales”
(60 dias)

A 4

Memorial de contestacion
(15 dias)

A 4

Audiencia
(30 dias)

Resolucion:
Desecha procedimiento
Decisién Final
Orden

A 4

Aviso de accidn final del panel
(10 dias)

* Entiéndase por memorial a los escritos de demanda tanto del actor como del demandado
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4.4.2.2 Organo de Solucion de Diferencias de la Organizacion Mundial
de Comercio

La OMC tiene su origen en el llamado acuerdo de Marrakech en donde 124 gobiernos

2 dotando a la OMC de diversos

acordaron la creacién de tal Organizacion, *°
instrumentos juridicos relativos al comercio de mercancias, servicios y aspectos de la
propiedad intelectual relacionados con el comercio, su estructura institucional se

encuentra directamente heredada por el GATT y se encuentra integrada de la siguiente

.153
manera:
COFERENCIA
MINISTERIAL
CONSEJO GENERAL | CONSEJO GENERAL
REUNIDO EN SU CALIDAD CONSE‘]O GENERAL REUNIDO EN SU CALIDAD
Organo de Solucion de Diferencias T — Organo de Examen de Politicas Comerciales
Organo de Apelacion DIVERSOS COMITES Y
Grupos Especiales de Solucién de CONSEJOS
Controversias

Corresponde al Consejo General, reunido en calidad del Organo de Solucion
Diferencias (OSD), el control y substanciacion de tal procedimiento. EI OSD tiene la
facultad exclusiva de establecer “Grupos Especiales” de expertos para que examinen
la diferencia y de aceptar o rechazar las conclusiones de dichos grupos especiales o los
resultados de las apelaciones. Vigila la aplicacion de las resoluciones vy
recomendaciones y tiene potestad para autorizar la adopcion de medidas de retorsion

cuando un pais no respete una resolucion.

52 No sin olvidar que su actuar se basa en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de
Comercio de 1947 y las diversas Rondas Subsecuentes.
153 Obtenido en http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org2_s.htm.
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El OSD resolvera de manera arbitral los conflictos que se susciten sobre cualquier
practica desleal de comercio, y en especifico para el caso que nos ocupa los relativos
al dumping y las subvenciones; al efecto y para un mejor entendimiento de esas
practicas se emitieron dos instrumentos juridicos el primero denominado por los

>4 el cual establece las normas y procedimientos

doctrinarios el Codigo Antidumping,
para la determinacion de la discriminacién de precios y el segundo el denominado
Codigo antisubvenciones, el cual establece los requisitos y procedimientos para

considerar cuales serén las subvencién recurribles y por lo tanto prohibidas.
El OSD unicamente esta facultado para resolver:

I.  Asuntos relacionados con las obligaciones gubernamentales, por lo que la

préctica privada no ser4 estudiada por el Organo

Il. Solamente asuntos relacionados con el comercio internacional de

mercaderias
Por lo que todo caso ajeno a estas provisiones no sera revisado por el panel.
Es lo que respecta al procedimiento se sustancia de la siguiente manera:

Primera etapa: consultas (hasta 60 dias). Antes de adoptar cualquier otra medida
los paises partes en la diferencia tienen que mantener conversaciones para ver Si
pueden resolver sus diferencias por si solos. Si éste intento fracasa, pueden también
pedir al Director General de la OMC que medie o trate de ayudar de cualquier otro

modo.

Segunda etapa: el Grupo Especial (hasta 45 dias para la constitucion del grupo
especial, mas seis meses para que éste concluya su labor). Si en las consultas
celebradas no se llega a una solucion satisfactoria, el pais reclamante puede pedir

que se establezca un grupo especial. El pais acusado puede obstruir la constitucién

154 Acuerdo Relativo a la Aplicacion del Articulo VI Del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros.
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del grupo especial una vez, pero no puede volver a hacerlo cuando el Organo de

Solucidn de Diferencias se reina por segunda vez.

Oficialmente, el grupo especial ayuda al Organo de Solucion de Diferencias a dictar
resoluciones o hacer recomendaciones, pero, como su informe Unicamente puede ser
rechazado por consenso en el Organo de Solucion de Diferencias, es dificil revocar sus
conclusiones. No obstante existe un sistema de apelaciones mediante el cual el pais

afectado puede impugnar la resolucion del érgano.
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CONCLUSIONES

La importacion paralela consiste en la introduccién en el mercado nacional de
bienes genuinos que ostentan una marca registrada o una patente, los cuales
se han obtenido en un mercado externo a precios preferenciales; tales bienes
se importan con la finalidad de ser revendidos en el mercado interior
generalmente a un precio menor que el que ofrece el distribuidor autorizado
0 el productor nacional. A estas importaciones también se les conoce como

bienes del Mercado Gris, 0 Zona Gris de las Importaciones.

La naturaleza juridica de las importaciones paralelas consiste en la permisién
legal en dos aspectos, por un lado adquirir en el extranjero bienes genuinos e
importarlos al pais, y por el otro la venta de tales bienes en el mercado
nacional, su fundamento legal lo encontramos en el articulo 22 fracciéon I, en
lo que respecta a las patentes y el articulo 92 fraccion Il para las marcas,
ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, permitiendo asi que dentro de
territorio nacional cualquier tercero ajeno al titular de los derechos de
propiedad industrial, ya sea en su rama de marcas 0 patentes, importe y

comercialice el bien sin incurrir en infraccién alguna.

La importacién paralela es un fendmeno que en los Gltimos quince afios se ha
visto intensificado, esto principalmente debido a la apertura mundial de los
mercados, lo que permite la adquisicion de productos idénticos en las
diversas latitudes del orbe y algunas veces a un precio menor que el que se

obtiene localmente.

Dado que los tratados internacionales relativos a la proteccién de la propiedad
industrial son muy viejos, ninguno de ellos tiene previsto la regulacion al
fendmeno de las importaciones paralelas. Es por ello que los Estados deben
suplir esta deficiencia en sus legislaciones nacionales.
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A pesar de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es de
reciente creacion, omite regular lo relativo a las importaciones paralelas
dejando asi un libre mercado para las importaciones de bienes de la Zona
Gris.

Por lo que toca al Acuerdo de Asociacion Econdmica, Concertacidn Politica
y Cooperacidn entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea
y sus Estado Miembros, éste tampoco regula las importaciones paralelas y lo
mas grave aun no tiene un capitulo relativo a la propiedad industrial sino que

deja su regulacion a otros tratados internacionales de la materia.

De conformidad a la legislacién mexicana, las importaciones paralelas no se
encuentran prohibidas, por lo que cualquier persona ajena al titular de los
derechos de una marca registrada o patente, y una vez que han sido
colocados tales productos en el mercado por primera vez por tal titular, agota
los derechos a su favor y las ventas posteriores se encuentran totalmente
permitidas.

El agotamiento del derecho es facultad que tiene el adquirente de un bien
comercializado licitamente de hacer con el mismo lo que le plazca sin
incurrir en infraccion alguna, es decir, existe el agotamiento del derecho de
una marca o una patente, a favor de su adquirente, cuando el producto al que
protege ha sido colocado en el mercado por el titular, licenciatario o
distribuidor autorizado de los derechos que sobre la marca o patente existen.
Y el uso posterior que el adquirente haga, sin importar el que sea, no sera
penado por la ley.
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Para que podamos hablar de la licitud de las importaciones paralelas, es
necesario que el revendedor de tales productos agote el derecho de los
mismos, es decir, que revenda los productos una vez que éstos han sido
licitamente colocados en el comercio por el titular de los derechos;
agotamiento que se encuentra regulado por el articulo 92 fraccién 1l en lo
referente a las marcas y para las patentes por el articulo 22 fraccion Il, ambos
de la Ley de la Propiedad Industrial. A éste agotamiento también se le

conoce como doctrina de la primera venta.

El articulo 92 en su fraccion Il, ademas de sefialar cuando ocurre el
agotamiento del derecho, se ve reforzado con dos hipdtesis mas contenidas
en el articulo 54 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que

indican lo siguiente:

a. Laintroduccion de los productos en el comercio del pais de origen,
se debe realizar por el titular de la marca, o su licenciatario.

b. Cuando ocurra la importacion, los titulares de la marca registrada
en México y en el pais extranjero deben de ser la misma persona o
miembros de un mismo grupo econémico de interés comun o sean

sus licenciatarios o sublicenciatarios.

Por lo que respecta a la Ley Federal del Derecho de Autor, no regula lo
relativo a las importaciones paralelas, pero si lo propio al agotamiento del
derecho con la primera venta hecha por el titular de los derechos
patrimoniales, hipétesis establecida por el articulo 27 fraccion IV, por lo que
podemos afirmar que en ésta materia también existe la importacion paralela
por no estar prohibida por la ley, aunado a que se agota el derecho con la

primera venta.

Al igual que en marcas y patentes aquellas obras protegidas por los derechos

de autor una vez colocadas en el mercado por primera vez por su titular
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17.

agotan el derecho, y por lo tanto cualquier venta posterior es totalmente

legitima.

No solo México se ha visto afectado por las importaciones paralelas, sino
que los mercados de diversos paises del mundo se han involucrado en este
tipo importaciones hecho por lo cual al intentar de prohibirlas se ha recurrido
al juicio de las diversas cortes nacionales, lo que ha traido multiplicidad de

resultados desde prohibirlas tajantemente hasta permitirlas en su totalidad.

Estados Unidos ha sido uno de los paises con mayor actividad judicial en
relacion a las importaciones paralelas, pues desde finales del siglo pasado sus
tribunales se han visto en la necesidad de resolver sobre las importaciones
paralelas, hecho que ha generado un basto nimero de precedentes en la

materia.

Dado que uno de los principios de la Comunidad Econémica Europea es el
libre transito de mercancias entre sus paises miembros, es impensable hablar
de restricciones a las importaciones paralelas entre sus miembros, pues

violaria uno de sus ejes rectores.

Por su parte, debe de servir de ejemplo a México, la legislacion Brasilefia
solo agota el derecho de los productos una vez que hayan sido colocados
dentro del mercado nacional, hecho que hace que hablar de importaciones

paralelas en Brasil sea impensable.
De conformidad a la Ley de la Propiedad Industrial y su catadlogo de

infracciones, dentro de las mismas no existe alguna que prohiba

expresamente a las importaciones paralelas y tampoco se encuentra que el
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hecho de introducir a México bienes de la Zona Gris actualice alguna de

aquellas hipdtesis.

18. En materia de Comercio Exterior las importaciones paralelas no pueden ser
consideradas como Practicas Desleales de Comercio, a menos que las
mismas se introduzcan por medio de la discriminacion de precios o

subvenciones.

19. En caso de que se pretenda considerar a las importaciones paralelas como una
nueva Practica Desleal de Comercio Exterior, es necesario para su aplicacion
y para que no afecte a otros productores de rama similar, se cree una nueva
fraccion arancelaria la cual describa aquellos bienes procedentes de un pais

determinado y que ademdas ostenten una marca 0 patente especifica.
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PROPUESTAS

PRIMERA.- Por lo que respecta al agotamiento del derecho en contra del titular de la
marca registrada previsto en el articulo 92 fraccién Il y el respectivo al de la patente
localizado en el articulo 22 fraccion Il de la Ley de la Propiedad Industrial, ésta es
omisa al sefalar el territorio en el cual el agotamiento es aplicable, lo que origina que
las importaciones paralelas sean legalmente permitidas y los titulares o licenciatarios
nacionales no puedan hacer nada en su contra, es por ello que propongo que los
citados articulos, para evitar diversas interpretaciones deben sefialar expresamente el
territorio en el cual surtira efecto tal agotamiento (tal y como lo hace la legislacion
brasilefia o europea) y asi tendriamos una primer barrera para frenar las importaciones

paralelas.

SEGUNDA. .- En la Ley de la Propiedad Industrial, no encontramos expresamente un
articulo o fraccion que prevea que una importacion paralela puede ser susceptible de
infraccién administrativa, no obstante que éstas actividades pueden ser consideradas
como practicas desleales, pues se podria decir que el importador aprovecha un
beneficio que usa en ventaja deshonesta para competir con el titular, distribuidor o
licenciatario nacional; a lo que podriamos inferir que encuadraria a la infraccion
prevista en el articulo 213 en su fraccion I, sin embargo, la practica ha demostrado que
para determinar la infraccion sefialada con anterioridad el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial suele determinar en primer lugar la existencia de otras causales
que se hicieron valer en solicitud de declaracion administrativa de infraccién, y una
vez declaradas sefiala la existencia de la competencia desleal, siendo que cada causal
no es excluyente la una de la otra y todas se deberian analizar en lo individual.

Es por ello que desde mi muy particular punto de vista seria muy pobre intentar la
declaracion administrativa de infraccion de la causal prevista en la fraccion | del
articulo 213, sin tener alguna otra que reafirme la practica desleal, debido a que el
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial suele determinar la competencia desleal
cuando un acto causa confusion o que induce al pablico consumidor al engafio,
obteniendo asi ventajas indebidas y sustrayendo, invadiendo o explotando el derecho
de otro competidor, en ese sentido si el importador paralelo indica fehacientemente la
inexistencia de relacion con el titular o licenciatario nacional y lo hace saber a sus
consumidores, no produce confusion ni engafio a su publico y por lo tanto no podria
ser declarada la infraccion de competencia desleal.

Es por ello que propongo una modificacion al articulo 213 para quedar de la siguiente
manera:

XXV.- Al que valiéndose de las condiciones benéficas del mercado internacional
importe o distribuya, sin autorizacion del titular, bienes que ostentan una marca
registrada ante el Instituto con la finalidad de ser comercializados en el territorio
nacional en competencia con aquellos que son distribuidos y producidos

nacionalmente por el titular o licenciatario de una marca o patente.

Se dejan a salvo los derechos que se establecen el los articulos 22 fraccion 11y 92

fraccion Il previamente adquiridos.

XXVI.- Las demas violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan

delitos.

Asi tendriamos una nueva hipétesis de infraccion para sancionar a las importaciones

paralelas.

TERCERA.- Por lo que respecta al comercio exterior, y en caso de determinar que
una importacion paralela es una practica desleal de comercio exterior adicional al

dumping y las subvenciones, sera necesario la especializacion de las fracciones
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arancelarias, es decir, que se cree una nueva fraccion que contenga las importaciones
de un producto especifico de un determinado pais y con una marca en particular, todo
esto para que no se vean afectadas otras importaciones del mismo producto y del

mismo pais de origen pero que ostenta una marca diferente.
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