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INTRODUCCION

El agotamiento del derecho se erige en una restriccién que se impone al titular de
los derechos, quien hasta ese momento tenia pleno control sobre su producto o
corpus mechanicum en el que se encontraban involucrados sus derechos exclusivos y
ahora nada puede hacer frente a terceros que persigan la realizacién de actividades
comerciales con estos, lo que le genera la imposibilidad de controlar las subsiguientes
distribuciones que se hagan respecto de ellos.

De manera que el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, principal-
mente el de distribucién, desaparece una vez que el producto sobre el cual recae
es puesto por primera vez en el mercado por el titular del derecho o por un agente
econémico que cuenta con su previa autorizacion.
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Ahora bien, el agotamiento del derecho supone la existencia de unas prerroga-
tivas en cabeza de un titular que se conocen como “ius prohibendi” o derecho de
exclusividad, las cuales fenecen desde que aquel comercializa su producto.

El acaecimiento del agotamiento del derecho genera para el titular de los
derechos la extincién de las facultades exclusivas que el ordenamiento juridico
le otorgara en un primer momento para proteger los intereses provenientes de
su actividad creativa y se erige, por tanto, como una limitante al ejercicio de los
mismos en aras de permitir un trdfico comercial ajeno a prcticas monopolisticas
que impidan la libre competencia.

I. CONCEPTO Y ANTECEDENTES DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO

El agotamiento del derecho tuvo su origen en la jurisprudencia, y fue solo afios
después que la legislacién entré a regular la materia'. Los primeros pronuncia-
mientos jurisprudenciales definfan el agotamiento del derecho como una facultad
del titular de un derecho ligado a un dmbito territorial. En efecto, el juez alemdn
KOLHER?, en uno de los primeros casos que habla de esta materia, propuso el agota-
miento como una facultad de un titular del derecho, consistente en la exclusividad
de comercializar por primera vez su producto por si mismo o por la persona por
este autorizada en un territorio determinado. Sin embargo, el juez no considerd
que esta facultad fuera absoluta y perdurable en el tiempo, sino que entendié que
una vez puesta en ejercicio con el consentimiento del titular esta se veria limitada
y por ende agotada (sentencia Kolnisch Wasser del 28 de febrero de 1902).

La limitacién a la facultad del titular suponfa que esta operara sin la necesidad
de que fuera invocada por el mismo titular o por un tercero, credindose como una
regla destinada a operar de pleno derecho y cuya aplicacién surgfa con el hecho
mismo de que el titular ejerciera la potestad de comercializar por primera vez su
producto.

1. ERNESTO RENGIFO GARCIA. “Abuso de posicién dominante en la propiedad intelec-
tual”, disponible en: [www.cecolda.org.co/index.php?option=com_content&task=view&i
d=16&Itemid=40]. Sefala el autor: “[El agotamiento del derecho es] un remedio creado
por la jurisprudencia inicialmente y después por la legislacién contra el posible ejercicio
abusivo de los derechos de propiedad intelectual que puedan impedir la libre circulacién
de mercancias: una persona que legitimamente coloca en un pais un producto o servicio
protegido por la propiedad intelectual no puede prohibir que ese producto o servicio
reingrese al pafs nuevamente de manera legal, ya que se considera que su derecho se ha
agotado en el momento en que dispuso legalmente del mismo”.

2. En este fallo se sefialé: “La eficacia de la patente consiste en que en el territorio
nacional nadie, excepto el titular de la patente (y aquellas personas a quienes él haya
autorizado), puede fabricar el producto o introducirlo en el comercio. Pero con ello tam-
bién se agota el efecto del derecho de patente. Si el titular de la patente ha fabricado e
introducido en el comercio su producto bajo esta proteccién que excluye la competencia
de otras personas, entonces ha gozado de las ventajas que le concede la patente y, con
ello, ha consumido su derecho. La patente no asigna a su titular la facultad de prescribir
las condiciones bajo las cuales debe tener lugar el comercio con sus productos” . Citado

en [http://biopropiedad.tripod.com/patagot.htm#_fenref7].
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Esta regla jurisprudencial pretendia, por un lado, proteger el monopolio en
manos del titular, ya que sin su consentimiento no se podria en ningiin momento
subrogar el ejercicio del derecho, pero a la vez buscaba que este monopolio no
fuera perpetuo sino que se agotara por el hecho de su puesta en ¢jercicio, para que
se pudieran beneficiar otros agentes del mercado.

En este sentido, CORDERO ALVAREZ sostiene que en este caso “[s]e planteaba el
problema de evitar que el titular de una patente pudiera restringir la comercializa-
cién de los productos en los que se incorporase la misma, pues tal y como estaba
disefiada la norma era un derecho con el que el titular contaba, y por tanto, se hacfa
necesario impedir limitaciones a la libre circulacién en el territorio nacional en un
pas recientemente unificado” (CORDERO ALVAREZ, 2006, p. 17). La solucién a esta
disputa consistié en establecer la doctrina del agotamiento del derecho, que en ese
momento fue denominada “conexién de las formas de explotacién”.

A partir de dicho pronunciamiento se han venido estructurando los elementos
actuales de esta figura en materia de patentes. Asi, hoy en dia el agotamiento im-
plica que el derecho de distribucién que otorga la patente se agote tras la primera
puesta en circulacién del producto patentado en el mercado, siempre que en dicha
comercializacién medie el consentimiento de su titular.

En relacién con el concepto de agotamiento, y de acuerdo con las raices eti-
moldgicas del término, este proviene del verbo “agotar” (del lat. eguzzare, de gutta,
“gota”), que significa: gastar del todo, consumir. Para efectos de este articulo, se
entenderd que se refiere a la extincién de los legitimos derechos del titular de los
derechos de propiedad intelectual.

Ahora bien, el agotamiento del derecho encuentra en la doctrina diversidad de
definiciones; a continuacién se citan alguna de ellas.

CASTRO GARCIA SENALA:

[El agotamiento del derecho se traduce en] que el derecho exclusivo del que goza un
titular de un derecho de propiedad intelectual termina en el momento en el que €l
introduce (o permite introducir) en el comercio productos o bienes que estén prote-
gidos por dicho derecho. Con la primera comercializacién el derecho de propiedad
intelectual “se agota” de manera tal que los productos introducidos en el mercado
podrén ser objeto de posteriores actos de comercializacién sobre los cuales el titular
original no podrd ejercer ningin control. (CASTRO GARCIA).

Por su parte, CORDERO dice:

El agotamiento se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad inte-
lectual, supone un limite a la extensién del derecho de exclusiva, ya que la exclusiva
no abarca la posibilidad de controlar la comercializacién del producto que incorpora
este derecho. Asf, una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad
intelectual ha sido comercializado por su titular o por otros con su consentimiento,
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este titular ya no tiene derecho a ejercer los derechos de propiedad intelectual relativos
a la exclusiva en la explotacién comercial de este producto pues se considera que se
han agotado. [...] [L]os derechos de explotacién comercial sobre el producto en que
se materializa el derecho de propiedad intelectual en cuestidn, finalizan con la primera
venta del producto, ya sea por el propio titular o por un tercero con el consentimiento

de aquél. (CorbERro, 2006, p. 8).
RuBio TORRES, a su turno, plantea:

El agotamiento del derecho es una limitacién a los derechos exclusivos que confiere
la propiedad intelectual. Constituye una limitacién para el titular en tanto que con la
primera comercializacién de un bien, se agota, se extinguen para ¢l ciertas prerrogativas.
En otras palabras, en pro de la libre circulaciéon de las mercancias y de la libertad de
comercio, el control que puede ejercerse sobre la distribucién, se agota después de la
primera venta de la copia. (RUBIO TORRES).

De igual forma, algunos tratadistas han incluido dentro de la definicién de agota-
miento del derecho los principios internacionales que inspiraron la aparicién de
esta figura. Verbigracia, Moure sefala: “El agotamiento del derecho de [sic] es el
limite que sefala el fin del derecho de exclusiva y correlativamente el principio de
la libertad de comercio de los terceros en relacién con los productos que llevan la
marca auténtica’ (MOURE, 2002, p. 10).

En el mismo sentido, Rengifo Garcia considera que el agotamiento del derecho
“surgié de la necesidad de conciliar dos intereses aparentemente contrapuestos:
el monopolio de explotacién territorial que conceden los derechos de propiedad
intelectual con el principio de la libre circulacién de productos y servicios que rige
en materia de comercio internacional y principalmente en regimenes econémicos
comunitarios” (RENGIFO GARCIA, p. web).

De conformidad con las definiciones citadas, el acaecimiento del agotamiento
del derecho genera para el titular de los derechos la extincién de las facultades
exclusivas que el ordenamiento juridico le otorgé en un primer momento para
proteger los intereses provenientes de su actividad creativa y se erige, por tanto, en
una limitante al ¢jercicio de los mismos en aras de permitir un tréfico comercial
ajeno a précticas monopolisticas que impidan la libre competencia.

Ahora bien, para que el agotamiento exista juridicamente y sea vélido, es ne-
cesario que se configuren cinco requisitos:

1. Que exista un titular de derechos de propiedad intelectual.

2. Que el objeto o bien protegido sobre el cual recaiga dicha titularidad sea
licito, es decir, que haya sido introducido al mercado de conformidad con la ley.

3. Que exista una primera venta o comercializacién de los productos sobre los
cuales recae la proteccién.

228



EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO A LA LUZ DEL DERECHO COMUNITARIO...

4. Que la primera venta se haga con consentimiento del titular’.

5. Que el derecho opere o se circunscriba a un territorio. Este elemento es
indispensable para determinar de qué tipo de agotamiento se trata.

Finalmente, y en aras de establecer los efectos del agotamiento, de acuerdo con
el espacio geogrifico en que se ha ejecutado esa primera puesta en el mercado, la
doctrina habla de tres sistemas de agotamiento del derecho:

1. Agotamiento nacional: es aquel que se presenta con un alcance limitado al
espacio geogrdfico de un pafs determinado una vez que el titular realiza la prime-
ra puesta de sus productos en el comercio®. En este sentido, el titular no podrd
impedir las posteriores ventas de su producto dentro del mercado nacional, pero
comoquiera que su derecho no se ha visto agotado fuera del pais que adopta este
sistema, si podrd evitar que una vez lo haya comercializado en el exterior este in-
grese nuevamente. Refiriéndose a esta forma que el agotamiento adopta, Madrid
sostiene: “su derecho recobra vida o no se entiende agotado cuando la mercancia es
puesta en el comercio en un segundo pafs (con su consentimiento), y una tercera
persona intenta importarla al pafs del titular™.

2. Agotamiento regional: una segunda forma que adopta el agotamiento del
derecho se denomina regional, el cual se contextualiza en un mercado regional como
aquel que es propio de la Unién Europea (UE). En este sistema de agotamiento,
cuando la primera venta se realiza en un pais miembro de la comunidad el derecho
sobre el producto se agota en todo el territorio que la comprende; “el agotamiento
comunitario protege el desenvolvimiento del libre comercio intracomunitario™.

3. Agotamiento internacional: la tercera modalidad que adopta el agotamiento
del derecho es la que se conoce como internacional. Este sistema de agotamiento
del derecho es aquel que se da cuando la primera comercializacién se hace en
cualquier pafs. Asf, el titular del derecho no podrd impedir las posteriores ventas
que se hagan de su producto en el mercado extranjero, asi como tampoco podrd
oponerse a las reimportaciones. Este es el criterio adoptado por los paises miembros
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Asi, la diferencia en cuanto al alcance que se presenta entre los tipos de agota-
miento estd circunscrita a un factor territorial. Mientras en la Unién Europea los
derechos se limitan solo en el territorio de la Unién, lo que favorece la integracién
comunitaria, la regulacién de la caN propone que la limitacién se dé en cualquier
pais, y por el contrario en Estados Unidos la limitacién se da en el mismo pais
donde se pretende que la regla opere de pleno derecho: es lo que en ese pafs se

3. No hay consentimiento si es resultado de una licencia obligatoria. Cfr. caso Phar-
mon vs. Hoechst.

4. Este criterio es el acogido por Estados Unidos; cfr. los siguientes pronunciamientos:
K-Mart Corp. vs. Cartier Inc. (1988) USSC; Société des Produits Nestlé SA vs. Casas Helvetia,
Inc. (1992) 1+ Circuit; Gamut Trading Co. Ltd. (1999) Federal Circuit.

5. Madrid (2005), tomado de [http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/tlc_importacio-
nes%20paralelas.htm].

6. Afirmacién de Ferrari, tomada de [http//es.scribd.com/doc/52501203/AGOTAMIENTO-
DEL-DERECHO-DE-LA-MARCA-TRABAJO-PROPIEDAD].
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ha denominado “first sale doctrine”, en donde “el derecho del titular solamente se
extingue en el mercado del territorio nacional” .

En su momento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en el asunto
Parfums Christian Dior vs. Evora By, establecié que “si el derecho de prohibir el uso
de la marca para ciertos productos, conferido al titular de la misma por el articulo
5 de la Directiva, se agota cuando tales productos han sido comercializados por
este dltimo o con su consentimiento, lo mismo ocurre con el derecho de usar la
marca para anunciar al pablico la comercializacién ulterior de dichos productos”
(TJCE. Sentencia del 4 de noviembre de 1997, Asunto C-337/95, considerando 36).

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia tuvo oportunidad de considerar
que “el agotamiento del derecho es el limite establecido a los derechos conferidos al
titular —~de una marca— que le impide a su titular oponerse a la sucesiva comercia-
lizacién de sus productos o a obtener rédito econémico por ésta una vez realizada
la primera venta”. Y agregé: “los derechos del titular sobre su marca se agotan
legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancia tiene libre
circulacién en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus
derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad
o la calidad del bien” (Proceso 24-IP-2005).

Respecto al tratamiento legislativo del agotamiento, es preciso sefialar que la mayorfa
de tratados internacionales han dejado la regulacién del tema a cada uno de los paises
miembros. Por ejemplo, los Tratados de la omp1 sobre Derecho de Autor (wcT) y sobre
Interpretacién o Ejecucién y Fonogramas (WPPT), en sus articulos sexto y octavo’,
respectivamente, permiten que cada Estado disponga que dentro de su territorio el
derecho en cabeza del titular se vea agotado, a nivel nacional, regional o internacional,
segun su criterio o conveniencia. Esto se traduce en la posibilidad para el el autor o
titular de derechos patrimoniales y el artista intérprete o ejecutante de establecer las
condiciones que regulardn su relacién con el adquirente de su creacién, de tal manera
que este serd el punto de partida para defender sus derechos posteriormente.

7. Tratado de la ompr1 sobre Derecho de Autor (wcCT):

“Articulo 6. Derecho de distribucién:

“1) Los autores de obras literarias y artisticas gozardn del derecho exclusivo de autorizar
la puesta a disposicién del publico del original y de los ejemplares de sus obras mediante
venta u otra transferencia de propiedad.

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

Tratado de la ompI sobre Interpretacién o Ejecucién y Fonogramas (WppT):

“Articulo 8. Derecho de distribucidn:

“1) Los artistas intérpretes o ejecutantes gozardn del derecho exclusivo de autorizar la
puesta a disposicién del publico del original y de los ejemplares de sus interpretaciones
o ejecuciones fijadas en fonogramas, mediante venta u otra transferencia de propiedad.

“2) Nada en el presente Tratado afectard la facultad de las Partes Contratantes de
determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicard el agotamiento del de-
recho del pdrrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del
original o de un ejemplar de la interpretacién o ejecucién fijada con autorizacién del
artista intérprete o ejecutante”.
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En el mismo sentido, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propie-
dad Intelectual relacionados con el Comercio —aDPIC— de la OMC, en su articulo 6,
establece: “Agotamiento de los derechos. Para los efectos de la solucién de diferencias
en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los articulos 3 y
4 no se hard uso de ninguna disposicién del presente Acuerdo en relacién con la
cuestién del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”.

Con la premisa sentada por los AppIC (1994), el tema ha sido desarrollado en
las legislaciones internas, implantando cada Estado su propio régimen de agota-
miento del derecho y permitiendo o proscribiendo las importaciones paralelas.

Por su parte, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea regulé la
materia en los articulos que a continuacién se transcriben:

Articulo 30. (Antiguo articulo 25 TCE)

Quedardn prohibidos entre los Estados miembros los derechos de aduana de impor-
tacion y exportacién o exacciones de efecto equivalente. Esta prohibicién se aplicard

también a los derechos de aduana de cardcter fiscal.
Articulo 34. (Antiguo articulo 28 TCE)

Quedardn prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la

importacién, asi como todas las medidas de efecto equivalente.
Articulo 35. (Antiguo articulo 29 TCE)

Quedardn prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la

exportacion, asi como todas las medidas de efecto equivalente.
Articulo 36. (Antiguo articulo 30 TCE)

Las disposiciones de los articulos 34 y 35 no serdn obstdculo para las prohibiciones o
restricciones a la importacidn, exportacién o trénsito justificadas por razones de orden
publico, moralidad y seguridad publicas, proteccién de la salud y vida de las personas y
animales, preservacion de los vegetales, proteccién del patrimonio artistico, histdrico o
arqueoldgico nacional o proteccién de la propiedad industrial y comercial. No obstante,
tales prohibiciones o restricciones no deberdn constituir un medio de discriminacién

arbitraria ni una restriccién encubierta del comercio entre los Estados miembros.

Para traer el tema a la Comunidad Andina, en materia de propiedad industrial, los
articulos 54 y 158 de la Decisién 486 de 2000 de la caN, en lo referido a patentes

8. Decisién 486: “Articulo 54.- La patente no dard el derecho de impedir a un tercero
realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de
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y marcas, respectivamente, convergen en que los derechos exclusivos otorgados a los
titulares del mismo no impiden que terceros ejerzan actos de comercio después de
realizada la primera venta de los productos protegidos por patentes o registro de marca,
siempre que hayan sido puestos en el comercio en cualquier pais por el titular o con su
consentimiento; contrario sensu, en el evento de que no exista dicho consentimiento,
ese conjunto de prerrogativas que conforman el 7us prohibendi en cabeza del titular de
derechos patrimoniales no se extinguirfan, de forma que todos los actos de comercio
posteriores a la primera venta o comercializacién derivarfan prohibidos.

En conclusién, el agotamiento del derecho es una limitacién a los derechos de
propiedad intelectual radicados en cabeza de un titular, que tiene cuando ese titular
ha comercializado sus productos por primera vez o ha permitido a otros que lo
hagan, y su efecto es la extincién de ciertas prerrogativas, en especial, la de impedir
la consecuente comercializacién de sus productos por terceros. Todo lo anterior con
el fin de materializar los principios de libre circulacién de mercancias y libertad de
comercio. Adicionalmente, el agotamiento adopta tres modalidades dependiendo
del dmbito territorial en que se dé la comercializacién de los productos.

II. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES FALLOS
EN MATERIA DE AGOTAMIENTO DEL DERECHO

A. UNION EUROPEA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

El sistema de agotamiento del derecho comunitario se caracteriza porque luego de
la primera puesta licita en el mercado de los productos que incorporan el derecho

que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier pais por el titular de
la patente, o por otra persona con su consentimiento o econémicamente vinculada a él.

“A efectos del pdrrafo precedente, se entenderd que dos personas estdn econémicamente
vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia
decisiva con respecto a la explotacién de la patente o cuando un tercero pueda ejercer
tal influencia sobre ambas personas.

“Cuando la patente proteja material biolégico capaz de reproducirse, la patente no se
extenderd al material biolégico obtenido por reproduccién, multiplicacién o propagacién
del material introducido en el comercio conforme al pdrrafo primero, siempre que la
reproduccién, multiplicacién o propagacién fuese necesaria para usar el material conforme
a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal
uso no se emplee para fines de multiplicacién o propagacién”.

“Articulo 158.- El registro de una marca no dard el derecho de impedir a un tercero
realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después
de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier pais por el titular
del registro o por otra persona con consentimiento del titular o econémicamente vinculada
a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en con-
tacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificacién, alteracién o deterioro.

“A los efectos del pdrrafo precedente, se entenderd que dos personas estin econémica-
mente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una
influencia decisiva con respecto a la explotacién de los derechos sobre la marca, o cuando
un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas”.
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protegido por la propiedad intelectual, los derechos exclusivos otorgados por el
ordenamiento juridico a su titular se agotan en el espacio comunitario, integrado
por los pafses miembros de dicha asociacién de naciones, ddndose asi la posibili-
dad de que se presenten importaciones paralelas entre los Estados miembros de
la Unién Europea.

A continuacién se analizan los principales pronunciamientos jurisprudenciales
en el dmbito de la actual Unién Europea, correspondientes al entonces Tribunal
de Justicia de la Comunidad Europea (denominado, a partir de la firma del Tra-
tado de Lisboa, en 2009, Tribunal de Justicia de la Unién Europea) en materia de
agotamiento del derecho.

Asunto Centrafarm vs. Sterling Drug
(TJCE. Sentencia del 31 de octubre de 1974, Asunto 15/74)

El 31 de octubre de 1974, el Tribunal se pronuncié a propésito de un litigio sur-
gido entre Centrafarm y Sterling Drug, con ocasién de la comercializacién que
realizé Centrafarm en los Paises Bajos, de un medicamento producido por Sterling
Drug, con posterioridad a la venta que hiciera Sterling Drug en el Reino Unido.

Los hechos mds relevantes del caso son los siguientes:

— Sterling Drug era titular de patentes nacionales en Estados como el Reino
Unido y los Paises Bajos. La patente cubria la fabricacién del medicamento acidum
nadilixicum, que se comercializaba con la marca Negram.

— Centrafarm importd a los Paises Bajos y desde el Reino Unido y la Republica
Federal Alemana, donde hab{an sido regularmente puestos en el mercado por filiales
autorizados por Sterling, los medicamentos patentados.

— En el Reino Unido el precio del medicamento era inferior al del comercia-
lizado en los Paises Bajos.

—En 1971 Sterling demandé ante el Tribunal de Réterdam, pretendiendo que
se suspendiera la comercializacién por parte de Centrafarm.

— El Tribunal rechazé la demanda por considerar que la ley de patentes de los
Paises Bajos establece que un producto se halla en libre circulacién en el territorio
nacional cuando ha sido comercializado por vez primera en el extranjero.

— Sterling apeld la decisién y el Tribunal accedié a las pretensiones. Ante dicha
decisién, Centrafarm solicitd la revisién del fallo ante el Tribunal Supremo.

— El Tribunal considerd, mediante sentencia del 1° de marzo de 1974, que la
ley holandesa de patentes, cuando menciona “introducir en el comercio”, hace
referencia exclusivamente al comercio en dicho pafs. No obstante, el Tribunal de
revisién remitié al TJCE la cuestidn, para que se pronunciara al respecto.

En su pronunciamiento sobre el asunto, el Tribunal consideré que “el ejercicio
por el titular de la patente del derecho concedido por la legislacién de un Estado
miembro para prohibir la comercializacién en ese Estado de un producto prote-
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gido en otro Estado miembro por ese titular de patente o con su consentimiento
es incompatible con las disposiciones del Tratado CEE sobre la libre circulacién de
mercancias en el interior del mercado comun”.

En consecuencia, el TJCE desestimd las pretensiones de Sterling consistentes en
frenar la comercializacién que venfa adelantando Centrafarm, para lo cual tuvo en
cuenta los principios atrds sefialados como sustento del agotamiento comunitario,
como el de libre circulacién de mercancias por el territorio comtn, y la bisqueda
de un fin, esto es, el de estimular la competencia mercantil entre iguales.

De acuerdo con este pronunciamiento, Sterling Drug no podia utilizar su de-
recho de patente para prohibir la importacién del medicamento a los Paises Bajos
por parte de Centrafarm, ya que este habia sido regularmente puesto en el merca-
do por filiales autorizados por Sterling en el Reino Unido y la Republica Federal
Alemana, habiéndose agotado su derecho de forma vélida y eficaz, esto es, con el
cumplimiento de los requisitos o presupuestos establecidos como necesarios para
que se presente el agotamiento y, por tanto, con aptitud de producir los efectos
propios de la figura, vale decir, extintivos frente al titular y facultativos en cuanto
a la redistribucién para el importador.

Asunto Pharmon BV vs. Hoechst AG
(TJCE. Sentencia en el Asunto 19/84)

En este evento, resolvi6 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea el litigio
suscitado entre Pharmon BV y Hoechst AG, en donde Hoechst intenté impedir
que Pharmon comercializara el medicamento Frusemide en el territorio de los
Paises Bajos, puesto que desde 1976 Hoechst era titular de la patente sobre esa
medicina en la Republica Federal de Alemania, en los Paises Bajos y en el Reino
Unido. No obstante, en 1972 pDsA Pharmaceuticals LTD habia obtenido una
licencia obligatoria para explotar la patente en el Reino Unido, con la restriccién
de exportar el medicamento, lo cual se traducfa en que era una licencia que se
circunscribfa al territorio del Reino Unido.

No obstante la prohibicién, pbpsa Pharmaceuticals LD vendié a Pharmon (que
se ubicaba en los Paises Bajos) el medicamento, y esta a su turno intento comer-
cializar el producto en ese territorio; ante tal situacién, Hoechst entablé un juicio
contra Pharmon en 1977, en Réterdam, en donde al final se le prohibié a esta
tltima la comercializacidon del medicamento. Ante tal decisién, Pharmon apeld,
arguyendo que la venta realizada por Hoechst en el Reino Unido era vdlida y por
tanto su comercializacién también, pero el recurso no prosperd y sus pretensiones
fueron despachadas desfavorablemente por la Corte Regional de Apelacién. De
esta forma, Pharmon se vio compelida a recurrir en casacién este tltimo fallo.

En ese contexto, el asunto fue remitido en 1984 al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Europea quien, al resolver las cuestiones prejudiciales puestas a
su consideracién, sefialé en primer lugar que los articulos 30 y 36 del Tratado
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de funcionamiento de la Unién Europea (antiguo TCE) excluian la aplicacién
de las normas nacionales que habilitan al titular de una patente para impedir la
importacién y comercializacién de un producto que ha sido legalmente vendido
en otro Estado miembro por ¢l mismo o con su consentimiento por una persona
econémicamente o legalmente dependiente de él, pues de permitirse esto, el titular
de la patente tendrfa la facultad de restringir el comercio entre Estados miembros,
aun cuando tal restriccién sea innecesaria para proteger sus derechos obtenidos
como consecuencia de una patente a él otorgada.

Ahora bien, en una consideracién particular sobre la licencia obligatoria con-
cedida a un tercero, como ocurrié en este caso, seial6 el Tribunal que el titular de
una patente no podria ser considerado a efectos de consentir en la operacién de
ese tercero, pues tal medida le privarfa de su derecho para determinar libremente
las condiciones bajo las cuales él vende sus productos. De manera que es necesario
permitir al titular de la patente impedir la importacién y comercializacién de los
productos manufacturado bajo una licencia obligatoria a fin de proteger la substan-
cia de sus derechos exclusivos bajo su patente, toda vez que la venta realizada por
el licenciatario es ineficaz con respecto al agotamiento de los derechos exclusivos
otorgados por una patente.

En este sentido, la comercializacién de un producto patentado por un tercero,
a quien se le cedid a través de la figura de las licencias obligatorias, no agota el
derecho del titular sobre los productos patentados y, por tanto, le es posible a este
impedir la comercializacién y/o importacién del producto ejerciendo su derecho
de 7us prohibendi. Y en el caso objeto de andlisis, Hoechst, titular del derecho de
patente sobre el medicamento Frusemide, conserva atin el derecho de exclusividad.

En este caso se dio una mera explotacién de la licencia obligatoria concedida a
DDSA Pharmaceuticals LTD sobre el medicamento en el Reino Unido, con violacién
a restricciones que la misma licencia contemplaba y una posterior comercializacién
por Pharmon del mismo producto Frusemide.

Podemos concluir, de acuerdo con lo que sefiala CasTro GARcia (2008), que
los derechos derivados de la patente no se agotan cuando el producto protegido
ha sido puesto en el mercado de un Estado miembro sin el consentimiento del
titular, especialmente por la via de una licencia obligatoria o de una obligacién
juridica real y actual de comercializar el producto.

Asunto Dansk Supermarked AS vs. Imerco AS
(TJCE. Sentencia en el Asunto 58/80)

En este asunto, un grupo de comerciantes daneses de hardware comisioné en el
Reino Unido, con ocasién del quincuagésimo aniversario de su fundacién, un
servicio chino de decoracién con fotos de castillos reales daneses, con, en el lado
inverso, las palabras “Imerco quincuagésimo aniversario”. La venta de ese servicio
era reservada exclusivamente a los comerciantes de hardware que eran miembros
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de Imerco. Existfa un convenio entre Imerco y el fabricante britdnico, segtn el cual
las piezas con calidad inferior, cuando ascendieran a aproximadamente un 20% de
la produccién establecida, de conformidad con las normas de calidad aplicables,
se podrian vender por el fabricante en el Reino Unido, pero no asi exportarse en
ningunas circunstancias a Dinamarca o a otros paises escandinavos.

En cumplimiento de la cldusula restrictiva entre las partes, el fabricante britd-
nico vendid los servicios a Supermarked AS en el Reino Unido y este los ofrecié
en Dinamarca a precios sustancialmente mds bajos que los exigidos por Imerco en
este pais. Indicé el Tribunal que “el archivo no establece si los servicios en cuestién
eran vendidos como de calidad inferior a lo establecido en el Reino Unido; en todo
caso los clientes de Supermarked de Dinamarca no parecen haber sido notificados
de ese hecho”.

Ante la actuacién de Supermarked, Imerco demandé en Dinamarca obteniendo
decisién favorable en 1978, la cual ordenaba al demandado suspender la venta del
servicio en ese territorio. En el mismo sentido se pronuncié la Corte Maritima
y Comercial de Copenhagen, al considerar que una restriccién u orden de esta
naturaleza no afectaba la libre circulacién de mercancias por el espacio econémico
europeo.

En ese marco fdctico, Supermarked de Dinamarca apel$ el fallo, reclamando
que las normas de la ley comunitaria excluyeron la aplicacién de la ley danesa
en la comercializacién, razén por la cual se prohibié la comercializacién de los
servicios en cuestion.

El Tribunal superior danés remitié el asunto al TICE para que mediante la figura
de resolucién prejudicial resolviera las cuestiones alli planteadas, consistentes en si
las provisiones del tratado de la CEE podian excluir la aplicacién de la ley nacional
relacionada con derechos de autor y marcas de comercio.

Para resolver el cuestionamiento el Tribunal sostuvo que de conformidad con
el tratado, estaba prohibido establecer restricciones de cardcter cuantitativo en las
importaciones y, en general, toda medida con un efecto equivalente. No obstante,
dijo, de acuerdo con el articulo 36 del Tratado, que la previsién no exclufa pro-
hibiciones o restricciones a la importacién justificadas por razén de la proteccién
de propiedad industrial y comercial. Sin embargo, es claro en este articulo, en
particular en el segundo inciso, asf como en su contexto sistemdtico, que no afecta
la existencia de derechos reconocidos por la legislacién de un Estado miembro en
materia de propiedad industrial y comercial, si bien el ejercicio de esos derechos
puede restringirse en consideracién a las circunstancias, por las prohibiciones del
tratado, toda vez que proporciona una excepcién a uno de los principios funda-
mentales del mercado comun.

En efecto, el articulo 36 admite excepciones a la libre circulacién de las mer-
cancfas, siempre que las mismas se justifiquen en el propdsito de proteger los
derechos que constituyen la propiedad industrial. En suma, debe entenderse que
la exclusividad se garantiza por la legislacién de propiedad industrial y comercial
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hasta tanto el producto haya sido legalmente distribuido en el mercado de otro
Estado miembro por el propietario real del derecho o con su consentimiento.

En este orden de ideas, segin el Tribunal los articulos 30 y 36 del Tratado
debian ser interpretados de forma tal que las autoridades judiciales de un Estado
miembro no pudieran prohibir, basindose en los derechos de autor o de una
marca registrada, la comercializacién en el territorio de ese Estado de un producto
al que uno de esos derechos fuere aplicable, siempre que el producto haya sido
legalmente vendido en el territorio de otro Estado miembro por su propietario o
con su consentimiento.

Sobre el caso en particular, el Tribunal sostuvo la imposibilidad en cualquier
evento de derogar mediante acuerdos entre individuos parte de las disposiciones
obligatorias del Tratado en lo referente a la libre circulacién de mercancias. De
suerte que un acuerdo que supone una prohibicién en la importacién en un Estado
miembro de mercancias legalmente vendidas en otro Estado miembro no puede
depender de la consideracién tendiente a clasificar la comercializacién de tales
mercancias como una préctica comercial impropia o injusta.

Asunto Merk vs. Primecrown

(TJCE. Sentencia del 5 de diciembre de 1996, Asuntos C-267/95 y C-268/95)

En este asunto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea resolvié el litigio
que se fundamentd en los hechos que a continuaciéon se mencionan:

1. Las sociedades Merck y Beecham son titulares de patentes registradas en el
Reino Unido relativas, en el caso de la primera, a un medicamento contra la hiper-
tensién (Innovace), a un medicamento prescrito en el tratamiento de la préstata
(Proscar) y a un medicamento contra el glaucoma (Timoptol), y, en el caso de la
segunda, a un antibiético (Augmentin).

2. Estos medicamentos fueron comercializados por Merck y Beecham en Espafia
y en Portugal en un momento en que la patentabilidad de los medicamentos no era
posible en estos dos Estados (la patentabilidad de los medicamentos se introdujo
en Espafia el 7 de octubre de 1992 y en Portugal el 1° de enero de 1992).

3. Merck y Beecham imputaron a las sociedades Primecrown y Europharm
haber violado sus derechos sobre patentes britdnicas, al importar los medicamentos
de que se trata de Espafa y Portugal al Reino Unido, para aprovechar la diferencia
de precio entre dichos Estados miembros.

4. Primecrown y Europharm se remitieron a la jurisprudencia del Tribunal
relativa a los articulos 30 y 36 del Tratado y, mds concretamente, al principio de
agotamiento de los derechos de la forma en que fue interpretado por el Tribunal en
sentencia del 14 de julio de 1981. A partir de aquel pronunciamiento dedujeron
que al expirar los perfodos transitorios previstos en los articulos 47 y 209 del Acta
de adhesidn estaban facultadas para importar de Espafa y Portugal los productos
comercializados por sus titulares en dichos paises.
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5. En consecuencia, los dos asuntos planteados al Tribunal de Justicia por la
High Court de Londres hacen referencia a casos en que determinados medicamentos
estdn patentados en un Estado miembro y los titulares de la patente pretenden
oponerse a las importaciones de estos mismos medicamentos procedentes de otro
Estado miembro en el que, por una parte, no es posible adquirir una patente para
tales medicamentos y, por otra, el titular de la patente estd juridica o moralmente
obligado a comercializar los citados medicamentos.

En ese contexto el Tribunal, para resolver el litigio, se remiti6 a la jurisprudencia
sentada tiempo atrds en la resolucidn del asunto Merck vs. Stephar (TICE. Sentencia
del 14 de julio de 1981, Asunto 187/80), y sefiald:

... la proteccidn de las patentes solo puede obstaculizar la libre circulacién de mercan-
cfas en la medida en que lo justifique la proteccién de los derechos que constituyen
el objeto especifico de la patente. Este objeto especifico consiste, particularmente, en
garantizar al titular de la patente el derecho exclusivo a emplear una invencién con

vistas a la fabricacién y a la primera comercializacién de productos.

Una vez que el titular de la patente decide, con pleno conocimiento de causa, comer-
cializar su producto, incluso en un Estado miembro en el que no exista legalmente la
proteccién mediante patente para el producto de que se trate, deberd aceptar, en ese
caso, las consecuencias de su decisién por lo que respecta a la libre circulacién del pro-
ducto dentro del mercado comiin. No podr4 oponerse a la importacién del producto
libremente comercializado por él en un Estado miembro, aun cuando este producto
no fuera patentable en dicho Estado.

Observamos que con la remisién a casos anteriores, el Tribunal resuelve de forma
simple el nuevo conflicto que involucra a Merck, puesto que es evidente que la
comercializacién de los productos en Espafia y Portugal por parte de sus titulares
(Merck y Beecham) gener6 el agotamiento de su derecho sobre los productos co-
mercializados. Esta situacién permitié que las sociedades Primecrown y Europharm
importaran los productos a menores costos hacia el Reino Unido, presentdndose
asi las importaciones paralelas que pretendia revocar las sociedades actoras.

Asunto Parfums Christian Dior vs. Evora BV
(TJCE. Sentencia del 4 de noviembre de 1997, Asunto C-337/95)

La situacién que resolvié el Tribunal se originé en los siguientes hechos (fuente:
[http://oami.europa.eu/ES/mark/aspects/pdf/J]950337.pdf]:

1. Parfums Christian Dior SA, sociedad francesa, y Parfums Christian Dior
BV, sociedad neerlandesa, iniciaron un litigio contra Evora BV, sociedad neerlan-
desa, con ocasién de la publicidad hecha por esta dltima de los productos Dior
que puso en venta.
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2. Dior France elaboraba perfumes y otros productos cosméticos que se vendian
a precios relativamente elevados y que se consideraban incluidos en el mercado de
productos cosméticos de lujo. Para la venta de sus productos fuera de Francia, dicha
empresa designaba representantes exclusivos, entre ellos a Dior Nederland para los
Paises Bajos. Dior Nederland utilizaba un sistema de distribucién selectiva para
la distribucién de los productos Dior en los Paises Bajos, lo que significa que los
productos Dior solo se vendian a comerciantes seleccionados, obligados a vender
tinicamente a compradores finales y nunca a otros comerciantes, a menos que se
tratara también de comerciantes seleccionados para la venta de productos Dior.

3. En el Benelux, Dior France era el tnico titular de las marcas gréficas Eau
Sauvage, Poison, Fahrenheit y Dune, utilizadas sobre todo para los perfumes,
marcas consistentes en reproducciones del embalaje en el de venta de los frascos
contentivos de los perfumes as{ denominados.

4. Dior France era, asimismo, titular de los derechos de autor tanto sobre los
embalajes y frascos mencionados como sobre los embalajes y frascos de los pro-
ductos comercializados con la denominacién Svelte.

5. Evora explotaba una importante cadena de droguerias bajo el nombre
comercial de su filial Kruidvat. Aunque no habifan sido seleccionados como dis-
tribuidores por Dior Nederland, los establecimientos Kruidvat vendian productos
Dior obtenidos por Evora a través de importaciones paralelas.

6. En el marco de la campafia de Navidad de 1993, Kruidvat puso en venta
los productos Dior Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit, Dune y Svelte y, en razén
de lo anterior, reprodujo en sus folletos publicitarios los embalajes y frascos de
algunos de ellos. Segtin la resolucién de remisidn, la reproduccién de los embalajes
y frascos se realizé exclusivamente en relacion directa y evidente con los productos
ofrecidos y del modo habitual entre los comerciantes del ramo.

7. Considerando que dicha publicidad no se ajustaba a la imagen de lujo y de
prestigio de las marcas Dior, Dior France y Dior Nederland demandaron a Evora
por violacién de sus derechos de marca ante el Rechtbank te Haarlem. Dentro
de las pretensiones principales de la demanda se inclufa que se ordenara a Evora
poner fin de inmediato a la utilizacién de las marcas grificas de Dior y abstenerse
de toda divulgacién o reproduccién de los productos Dior en catdlogos, folletos,
anuncios o de cualquier otro modo.

8. Dior, en su defensa, alegé que Evora habia utilizado sus marcas infringien-
do las disposiciones de la Ley Uniforme de Benelux en materia de marcas, en su
versién entonces vigente, y de un modo que podia perjudicar la imagen de lujo y
de prestigio de las mismas.

9. Dior sostuvo ademds que la publicidad realizada por Evora violaba sus
derechos de autor.

10. EI Presidente del Rechtbank acogié la demanda de Dior, ordenando a
Evora poner fin de inmediato a toda utilizacién de las marcas gréficas de Dior
asi como a toda divulgacién o reproduccién de los referidos productos Dior en
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catdlogos, folletos, anuncios o de cualquier otra forma que no se ajustara a la linea
publicitaria habitual de Dior.

11. Evora recurri6 tal resolucién ante el Gerechtshof de Amsterdam quien
anulé la resolucién impugnada y denegé las medidas solicitadas rechazando el
argumento de Dior segtin el cual podia oponerse a la comercializacién ulterior de
los productos en virtud del apartado 2 del articulo 7 de la Directiva 89/104 de
1968, la cual indica que el titular de una marca puede contraponerse al uso de la
misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el
titular cuando existan motivos legitimos que lo justifiquen, en especial cuando el
estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercializacién.

12. En virtud de lo anterior, el Gerechtshof considerd que dicha disposicién se
refiere exclusivamente al menoscabo de la reputacién de la marca por la alteracién
del estado fisico del articulo que lleva dicha marca.

13. Dior recurrié en casacién dicha resolucién ante el Hoge Raad, alegando
que “el estado de los productos a que se refiere el apartado 2 del articulo 7 de la
Directiva incluye también el estado psiquico del producto, es decir, el aura y la
imagen de prestigio del producto, asi como la sensacién de lujo que emana de ¢l
gracias a la forma de presentacién y de publicidad elegida por el titular de la marca
en el ejercicio de sus derechos de marca”.

14. Evora arguy6 que su publicidad no vulneraba los derechos exclusivos de
Dior y que las disposiciones de la Directiva y los articulos 30 y 36 del Tratado
impedian que Dior invocara sus derechos de marca y sus derechos de autor para
prohibirle hacer publicidad de los productos Dior comercializados por ella.

15. Ante estas circunstancias, el Hoge Raad planteé algunas cuestiones prejudi-
ciales sobre la interpretacién de la Ley Uniforme del Benelux en materia de marcas
al Tribunal de Justicia del Benelux, y ciertas cuestiones prejudiciales relativas al
derecho comunitario al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

16. El Hoge Raad decidid, por tanto, suspender el procedimiento y plantear
al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:

1) ;Se ajusta al sistema de la mencionada Directiva 89/104/CEE vy, en parti-
cular, a sus articulos 5 a 7 admitir que, en lo que respecta a la venta al por menor
de productos comercializados en la Comunidad con una marca por el titular de la
misma o con su consentimiento, el vendedor tiene la facultad de usar dicha marca
con el fin de anunciar al pablico la comercializacién ulterior de dichos productos?

2) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestidn, jexisten excepciones
a esta regla?

3) En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestién, jcabe hacer una excep-
cién en caso de que se vea amenazada la funcién publicitaria de la marca porque el
comerciante, por la forma en que usa la marca en el mencionado anuncio, perjudica
la imagen de lujo y de prestigio de dicha marca?

4) ;Se puede hablar de “motivos legitimos” con arreglo al apartado 2 del articulo
7 de la Directiva si, por la forma en que el comerciante hace publicidad de los
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productos, se modifica o altera el estado “psiquico” de dichos productos, a saber,
el aura, la imagen de prestigio y la sensacién de lujo que emana de ellos gracias a
la forma de presentacién y de publicidad elegida por el titular de la marca en el
ejercicio de sus derechos de marca?

5) Se opone lo dispuesto en los articulos 30 y 36 TCE a que el titular de una
marca o el titular de un derecho de autor sobre los frascos y embalajes de sus
productos, alegando dicho derecho de marca o de autor, impida a un comercian-
te, que tiene la facultad de comercializar ulteriormente dichos productos, hacer
publicidad de los mismos del modo habitual entre los comerciantes al por menor
en el referido ramo de actividad?

El Tribunal, al resolver las cuestiones a él planteadas, sostuvo, luego de recordar
el contenido de las normas sometidas a su interpretacion:

Si el derecho de prohibir el uso de la marca para ciertos productos, conferido al titular
de la misma por el articulo 5 de la Directiva, se agota cuando tales productos han
sido comercializados por este dltimo o con su consentimiento, lo mismo ocurre con
el derecho de usar la marca para anunciar al publico la comercializacién ulterior de

dichos productos. (Considerando 36).

El Tribunal agregé que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea se deriva que el articulo 7 de la Directiva 89/104 debe ser interpretado
a la luz de las normas del Tratado constitutivo, relativas a la libre circulacién de
mercancias, y en particular del articulo 36, al igual que la regla del agotamiento
pretende evitar que se permita a los titulares de una marca compartimentar los
mercados nacionales y favorecer asi el mantenimiento de las diferencias de precio
que puedan existir entre los Estados miembros.

En este sentido sostuvo el Tribunal que si el derecho de utilizar la marca para
anunciar la comercializacién ulterior no se agotara del mismo modo que el derecho
a comercializar los productos, tal comercializacién resultarfa sensiblemente mds
ardua y se pondria en peligro el objetivo de la regla del agotamiento establecida
por el articulo 7 de la Directiva.

En dltimas, sostuvo que los articulos 5 y 7 de la Directiva deben interpretarse
en el sentido de que, “cuando el titular de una marca ha comercializado o ha dado
su consentimiento a la comercializacién en el mercado comunitario de productos
que llevan su marca, el comerciante facultado para vender dichos productos tiene
también la facultad de usar dicha marca para anunciar al pablico la comercializa-
cién ulterior de los mismos”.

En lo que hace referencia a las demds cuestiones sometidas a su consideracién,
esto es, si pueden existir excepciones a la regla que se deriva de la respuesta a su
segunda cuestidn, y en particular cuando la funcién publicitaria de la marca se ve
amenazada porque el comerciante, por la forma en que usa la marca en el anuncio,
perjudica la imagen de lujo y de prestigio de dicha marca, y cuando la forma en
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que el comerciante hace la publicidad de los productos modifica o altera el estado
“psiquico” de los mismos, es decir, el aura y la imagen de prestigio de dichos pro-
ductos y la sensacién de lujo que emana de ellos gracias a la forma de presentacién
y de publicidad elegida por el titular de la marca en el ejercicio de sus derechos de
marca. El Tribunal sostuvo en aquella oportunidad:

Es importante recordar a este respecto que, segtin el apartado 2 del articulo 7 de la
Directiva, la regla del agotamiento formulada en el apartado 1 no es aplicable cuando
existan motivos legitimos que justifiquen que el titular de la marca se oponga a la
comercializacién ulterior de los productos que lleven la marca, en particular cuando

el estado de estos se haya modificado o alterado tras su comercializacién.

El apartado 2 del articulo 7 de la Directiva indica que el supuesto relativo a la
modificacién o alteracién del estado de los productos que lleven la marca solo se
ofrece a modo de ejemplo de lo que pueden ser unos motivos legitimos, de suerte
que no es una norma “cerrada”. Ademds, dicha disposicién tiene por objeto con-
ciliar los intereses fundamentales de la proteccién de los derechos de marca y los
de la libre circulacién de mercancias en el mercado comtn.

Procedié luego el Tribuna a sostener:

El menoscabo causado a la reputacién de la marca, en principio, puede ser un motivo
legitimo, en el sentido del apartado 2 del articulo 7 de la Directiva, que justifique que
el titular se oponga a la comercializacién ulterior de los productos que fueron comer-
cializados en la Comunidad por ¢l mismo o con su consentimiento. En efecto, segtin
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al reenvasado de productos de marca,
el titular de la marca tiene un interés legitimo, vinculado con el objeto especifico del
derecho de marca, en poder oponerse a la comercializacién de dichos productos si la
presentacién de los productos reenvasados puede perjudicar a la reputacién de la marca.

De esto dltimo se deduce que, cuando un comerciante utiliza una marca para
comunicar la comercializacién posterior de productos que llevan dicha marca, es
necesario ponderar el legitimo interés del titular de la marca en obtener proteccién
contra los comerciantes que usen su marca con fines publicitarios de un modo que
podria perjudicar la reputacién de la misma y el legitimo interés del comerciante
en poder vender los productos de que se trata utilizando los métodos publicitarios
usuales del ramo.

Asi las cosas, considerd el Tribunal que en el caso bajo estudio, que se refiere a
productos de reconocido prestigio y lujo, el comerciante no debe actuar de modo
desleal para con los intereses legitimos del titular de la marca. Debe, pues, esfor-
zarse por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca perjudicando el aura
y la imagen de prestigio de los productos de que se trata, asi como la sensacién de
lujo que emana de ellos.
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No obstante, sefial$ igualmente que el hecho de que un comerciante, que
habitualmente comercializa articulos del mismo tipo pero no necesariamente de
la misma calidad, utilice para los productos que llevan la marca los métodos pu-
blicitarios usuales en su ramo de actividad, aunque dichos métodos no coincidan
con los que utiliza el propio titular o sus distribuidores autorizados.

De acuerdo con lo anterior, no existe un motivo legitimo que justifique el al-
cance que pretende tener el apartado 2 del articulo 7 de la Directiva, segtin el cual
el titular del derecho puede oponerse a dicha publicidad, salvo que se demuestre
que, habida cuenta de las circunstancias especificas del caso, el empleo de la marca
en la publicidad del comerciante menoscaba gravemente la reputacién de la marca.

En razén de ello, podria producirse un menoscabo grave cuando el comerciante
no hubiera tomado la precaucién de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario
que difunde, junto a articulos que entrafien un riesgo de desvalorizar gravemente
la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca.

Asi las cosas, el Tribunal respondid, invocando el apartado 2 del articulo 7 de
la Directiva, que el titular de una marca no puede oponerse a que un comerciante,
que habitualmente comercializa articulos del mismo tipo pero no necesariamente
de la misma calidad que los que llevan la marca, utilice dicha marca, conforme a
los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al publico la comer-
cializacién ulterior de dichos productos, a menos que se demuestre que, habida
cuenta de las circunstancias especificas de cada caso, el empleo de la marca a estos
efectos menoscaba gravemente la reputacién de la misma.

Por otra parte, el Tribunal procedié a examinar entonces si es posible admitir
una prohibicién como la solicitada en el litigio principal con arreglo al articulo
30 del Tratado, a tenor del cual las disposiciones de los articulos 28 y 29 no serdn
obstdculo para las prohibiciones o restricciones a la importacién justificadas por
razones de proteccion de la propiedad industrial y comercial, a condicién de que
tales prohibiciones o restricciones no constituyan un medio de discriminacién
arbitraria ni una restriccién encubierta del comercio entre los Estados miembros.

Por lo que respecta al derecho del titular de la marca, es preciso recordar que,
segun la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el articulo 30 del Tratado y el
articulo 7 de la Directiva 89/104 deben interpretarse de la misma manera.

En este orden de ideas de conformidad con lo dicho atrds, el Tribunal sefialé:

... losarticulos 28 y 30 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que el titular de
una marca no puede oponerse a que un comerciante, que habitualmente comercializa
articulos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que los que llevan
la marca, utilice dicha marca, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad,
para anunciar al publico la comercializacién ulterior de dichos productos, a menos
que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias especificas de cada caso, el
empleo de la marca a estos efectos menoscaba gravemente la reputacién de la misma.
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Por dltimo, indica que, de conformidad con los articulos 28 y 30 del Tratado,
el titular de un derecho de marca o de un derecho de autor no puede oponerse
a que un comerciante, que habitualmente comercializa articulos del mismo tipo
pero no necesariamente de la misma calidad que los productos protegidos, utilice
dichos productos, de acuerdo con los métodos usuales en su ramo de actividad,
para anunciar al publico la comercializacién ulterior de los mismos, a menos que
se demuestre que, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, el empleo
de dichos productos a para esos fines socava de manera grave la reputacién de estos.

Finalmente, parafraseando al Tribunal, se extraen de la resolucién del caso en
mencidn tres conclusiones importantes, asf:

1. Los articulos 5 y 7 de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido
de que, cuando el titular de una marca ha comercializado o ha dado su consenti-
miento a la comercializacién en el mercado comunitario de productos que llevan
su marca, el comerciante facultado para vender dichos productos tiene también la
facultad de usar dicha marca para anunciar al publico la comercializacién ulterior
de los mismos.

2. El titular de una marca no puede oponerse, invocando el apartado 2 del
articulo 7 de la Directiva en mencidn, a que un comerciante, que habitualmente
comercializa articulos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad
que los que llevan la marca, utilice dicha marca, conforme a los métodos usuales
en su ramo de actividad, para anunciar al ptblico la comercializacién ulterior de
dichos productos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circuns-
tancias especificas de cada caso, el empleo de la marca a estos efectos menoscaba
gravemente la reputacién de la misma.

3. Los articulos 28 y 30 del Tratado CE deben interpretarse en el sentido de
que el titular de un derecho de marca o de un derecho de autor no puede oponerse
a que un comerciante, que habitualmente comercializa articulos del mismo tipo
pero no necesariamente de la misma calidad que los productos protegidos, utilice
dichos productos, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad, para
anunciar al pablico la comercializacién ulterior de los mismos, a menos que se
demuestre que, habida cuenta de las circunstancias especificas de cada caso, el
empleo de dichos productos a estos efectos menoscaba gravemente la reputacién
de los mismos.

Resulta de gran relevancia este pronunciamiento del TJCE, toda vez que aclara
varios puntos importantes para el tréfico tanto juridico como mercantil en el que
se desarrollan las importaciones paralelas una vez ha operado el agotamiento del
derecho.

En efecto, en primer lugar, el Tribunal reitera que el agotamiento del derecho
se presenta cuando el titular pone su producto en el mercado o permite a un ter-
cero que lo haga, y agota tanto su derecho de usar la marca como signo distintivo
del producto comercializado como de obtener un uso patrimonial que de allf
provenga, razdn por la cual sostuvo que Dior no podia oponerse a que aparecieran
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fotografias de sus productos, conforme a formas que son frecuentes en este sector
de actividad, en folletos publicitarios editados por el importador paralelo, incluso
si el revendedor comercializa productos de la misma naturaleza pero que no son
necesariamente de la misma calidad.

En segundo lugar, reconoce que la regla del agotamiento del derecho tiene ex-
cepciones y que las mismas pueden alegarse cuando el uso que le dé el importador
paralelo a la marca la perjudique. En suma, el titular se puede oponer a que su
imagen —en este evento, su imagen corporativa— sea utilizada en desmedro de su
prestigio y/o reputacién en el mercado afectando entonces su good will.

Es con base en este tltimo argumento que el TJCE reconoce el derecho de Dior
a imposibilitar que sus marcas aparezcan en folletos que propician un contexto
idéneo para afectar gravemente su imagen corporativa, la cual se ha conseguido
instituir alrededor de sus signos distintivos sobrepuestos en sus productos y que
ha generado en su favor un “zop of mind™ positivo en el mercado.

En dltimas, el titular de la marca no podrd invocar su derecho para impedir
que el adquirente de los productos originales haga uso de la marca en su publici-
dad en la medida en que esta se dirija directamente a promover la venta de dichos
productos y siempre que sea ejecutada de conformidad con la buena fe y los usos
y précticas honestos.

Ahora bien, esta excepcién a la regla del agotamiento del derecho, segtin la
Comisién de la Comunidad Europea, encuentra igualmente una excepcién en el
hecho de que “en determinadas circunstancias, para que el producto importado de
manera paralela sea comercializado en un Estado miembro es necesario reenvasarlo
y colocar la marca o sustituirla por una marca distinta utilizada para el mismo pro-
ducto en el Estado miembro de destino” (Comisién de las Comunidades Europeas,
2003, p. 13). En estos eventos, el titular no podrd oponerse porque se entiende
que dicho reenvasado no afectard el producto ni su reputacién.

Asunto Consten y Grundig vs. Comisidn
(TJCE. Sentencia del 13 de julio de 1966, Asunto 58/64)

En este evento, el TICE, en sentencia del afio de 1966, puso fin a los respectivos
recursos interpuestos contra la decisién de la Comisién del 23 de septiembre de
1964. El marco féctico del asunto es el siguiente:

1) La sociedad alemana Grundig cedié a la sociedad francesa Consten el de-
recho exclusivo de vender sus productos en Francia. Ademds le permitié registrar
en Francia la marca “Gint” (Grundig International).

2) Cuando otra empresa francesa (Unef), habiendo obtenido productos Grun-
dig con la marca “Gint” en Alemania, los puso en venta en Francia, Consten la

9. Este término (top of mind) se utiliza con frecuencia en el mercado publicitario para
referirse a una marca, producto, servicio o empresa en general, en la que un individuo
piensa inmediatamente cuando se le da un tépico determinado.
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demandd ante un Tribunal francés por violacién de la marca “Gint”, que en Francia
le pertenecia a ella, toda vez que en 1957 la registré a su nombre y la utilizé desde
1959 para uso exclusivo de productos fabricados por Grundig actuando como
distribuidor especial de esta en Francia.

3) Unef, el importador paralelo, solicité a la Comisién que comprobara si
Grundig y Consten habia infringido con sus actos juridicos mencionados el articulo
85 del Tratado constitutivo.

4) La Comisién adoptd una decision el 23 de septiembre de 1963 sobre el
contrato de distribucién exclusiva celebrado entre Grundig y Consten. Tal decisién
sostenfa que ese contrato era contrario al articulo 85.

5) La Comisién ademds exigié a Grundig y Consten abstenerse de toda accién
destinada a impedir que otras personas adquiriesen productos Grundig en la Co-
munidad Econédmica Europea con vistas a su reventa en otro tetritorio.

6) Frente a tal decisién Grundig y Consten recurrieron el pronunciamiento
ante el Tribunal.

Uno de los argumentos de Consten y Grundig para impugnar la decisién tomé
como base los articulos 36 y 222 del Tratado que, segtin las partes demandantes,
garantizaban los derechos de propiedad industrial. En efecto, dispone el articulo
222: “El presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad
en los Estados miembros”.

Segtin las partes recurrentes, la marca “Gint” registrada en Francia era un dere-
cho de propiedad industrial otorgado con arreglo al sistema de propiedad industrial
en vigor en Francia y por lo tanto no podia ser perjudicado por el articulo 85 o
cualquier otra disposicién del Tratado.

El Tribunal en su fallo sostuvo que la decision de la Comisién prohibia a las
partes utilizar sus derechos derivados de sus marcas para obstaculizar las impor-
taciones paralelas y por tanto no afectaba a la atribucién de esos derechos, sino
que limitaba su ejercicio en la medida necesaria para dar eficacia a la prohibicién
decretada por el articulo 85.

De suerte tal que el Tribunal rechazé los argumentos de los recurrentes por
considerarlos infundados, concluyendo que es incompatible con los principios de
orden comunitario “el abuso de las facultades que resaltan del derecho de marca
de los diversos Estados para fines que contravienen el derecho de defensa de la
competencia de la Comunidad”.

El Tribunal considerd que las partes del contrato en el asunto revisado y en
general los titulares del derecho concedido por una marca no pueden valerse de
sus derechos para con ello obstaculizar las importaciones paralelas que no afectan
las atribuciones de esos derechos sino que limitan su ejercicio. En efecto, se trata
en esta situacion el tema de las limitaciones al ejercicio de los derechos exclusivos
de las marcas; limite en este caso que a su vez es reconocido por la ley mediante la
figura del agotamiento del derecho comunitario. En efecto, en el presente asunto
los productos adquiridos en Alemania por Unef ya tenfan agotado su derecho
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respecto de su titular (Grundig), toda vez que este los habia comercializado per-
sonalmente en este territorio.

Asunto “Hag I’ (Van Zuylen Freres vs. Hag AG)
(TJCE. Sentencia del 3 de julio de 1974, Asunto 192/73)

En este asunto, conocido como “Hag I”, el Tribunal finiquité el procedimiento
iniciado en 1973 ante el Tribunal d’Arrondissement de Luxemburgo, partiendo
del siguiente supuesto de hecho:

1. La sociedad Hag AG era titular de una patente sobre un procedimiento para
la fabricacién de café descafeinado.

2. Para este café Hag inscribié marcas en Alemania, Bélgica y Luxemburgo entre
1907 y 1908 cuya parte radical se encontraba integrada por la expresién “Hag”.
Posteriormente la marca obtuvo proteccién en todos los Estados miembros del
Acuerdo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, entre los que se
encontraban Bélgica y Luxemburgo.

3. En 1927 Hag instal$ una filial en Bélgica a quien se le cedieron en 1935 las
marcas belgas y luxemburguesas de Hag,.

4. En 1944 a la filial de Hag en Bélgica se le confiscé todo su capital por
considerarse patrimonio enemigo y posteriormente fue enajenado a la familia van
Oevelen.

5. En 1971 Hag Bélgica cedi6 las marcas Hag para Bélgica y Luxemburgo a
la sociedad Van Zuylen Freres, la cual no elaboraba café descafeinado sino que lo
adquirfa de Hag Bélgica y lo distribufa a través de revendedores.

6. En 1972 Hag, que vendia su café en Bélgica bajo la marca “Decofa”, comenzé
a distribuirlo en Luxemburgo bajo la marca usada en Alemania (Hag). Ante esto
la sociedad Van Zuylen Freres demandé a Hag por infringir el derecho de marca.

7. Al mismo tiempo un comerciante alemdn solicit6 autorizacién para intervenir
en el proceso, en aras de defender su derecho a exportar a Luxemburgo productos
comprados a Hag en Alemania. No obstante el Tribunal no admitié tal interven-
cién pero puso a consideracién del TICE la cuestién sobre la libre circulacién de
mercancias por el Espacio Econémico Europeo cuando hay un titular de marca
originaria en un Estado miembro y otro de la marca derivada en otro Estado miem-
bro. En este sentido, sometié la misma cuestién, con el ingrediente adicional de
tener ahora a un importador que adquirié el producto identificado con la marca
originaria para introducirla en el mercado de circulacién de la marca derivada.

En materia de agotamiento del derecho, la doctrina del Tribunal fue la siguiente:

[El gjercicio inapropiado del derecho de marca tiene importancia para el mercado
comun pues es apto] para contribuir a la separacién de los mercados y de este modo
para perjudicar la libre circulacién de mercaderfas, [razén por la cual] [...] no se puede

admitir que la exclusividad del derecho de marca, que puede ser resultado de la vigencia
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restringida al territorio de soberanfa del ordenamiento nacional, sea utilizada por el
titular de la marca para prohibir la distribucién en un Estado miembro de mercancias
que han sido fabricadas legftimamente en otro Estado miembro bajo una marca idéntica
del mismo origen. (Considerandos 11 y 12).

En este orden de ideas, el Tribunal resolvié la segunda cuestién sometida a su con-
sideracién sefialando: “Si el titular de una marca protegida en un Estado miembro
puede distribuir é] mismo los productos portadores de esta marca en otro Estado
miembro, lo mismo vale para un tercero que ha adquirido legitimamente los pro-
ductos en el Estado primeramente mencionado” (considerando 17).

Observamos cémo, aun cuando no lo hace de forma expresa, el Tribunal estd
admitiendo que se agotd el derecho del titular (Hag) sobre su producto y por lo
tanto es viable la posibilidad de las importaciones paralelas, con base en el principio
cardinal de la libre circulacién de mercancias por el Espacio Econémico Europeo,
que impide invocar el derecho de marcas para frenar la comercializacién en un
Estado de un producto identificado con tal signo distintivo vendido legalmente en
otro Estado con una marca igual y con un origen comun en un Estado miembro
en aras de incentivar la integracién regional en Europa.

Asunto EMI vs. CBS (EMI Records Ltd. vs. cBs United Kingdom Lid.)
(TJCE. Sentencia del 15 de junio de 1976, Asunto 51/75)

Los hechos son los siguientes:

1) La sociedad estadounidense Columbia Phonograph Company General
registré a su nombre, antes de la Primera Guerra Mundial, varias marcas con la
palabra “Columbia” en Estados Unidos y en el Reino Unido.

2) Posteriormente, EMI Records, a través de una cesién, se hizo titular de la
marca antedicha en la CEE, salvo en Francia, donde lo es una filial suya; por su
parte CBS Inc. también se hizo titular de la misma marca en otros Estados de la
CEE e inclusive en Estados Unidos.

3) cBs distribufa discos en paises miembros de la CEE a través de sus filiales,
quienes elaboraban los discos distribuidos en el sector bajo la marca cBs. Sin em-
bargo, cuando la demanda en el mercado no era muy importante en ese terreno,
importaba los discos desde Estados Unidos.

4) No obstante lo anterior, los discos importados desde Estados Unidos llevaban
impresa la marca “Columbia”, marca que es alterada del embalaje y del disco direc-
tamente, aun cuando sin ser alterada en su integridad en todas las oportunidades,
permitiendo asi el reconocimiento de la marca, razén por la cual EMI demandé a
las filiales de cBs, pretendiendo la suspensién de la fabricacién, venta e importacién
de discos de la marca “Columbia”, arguyendo que tal comercializacién constitufa
una transgresién a sus derechos de marca en la CEE.
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5) Las filiales de cBs arguyeron en su favor que en el régimen comunitario las
pretensiones del demandante transgredfan la libre circulacién de mercancias y la
libre competencia.

Mediante decisién del 16 de julio de 1975 el Tribunal, invocando el articulo
177 TCE, puso a consideracién del TJCE el asunto. Las cuestiones a considerar por
el Tribunal bdsicamente se resumen en “declarar si la doctrina de la sentencia Hag
era aplicable también cuando los portadores de la marca idéntica de origen comun
proceden de fuera de la CEE” (MASSAGUER, 1989, p. 241).

Al resolver el asunto, el Tribunal, con base en el articulo 30 y siguientes TCE'?,
sefalé que las restricciones a la libre circulacién de mercancias estén prohibidas
entre los Estados miembros, indicando al propio tiempo que el derecho de impe-
dir la distribucién de productos de un tercer Estado con una marca idéntica no
perjudica la libre circulacién de mercancias entre los Estados miembros. Agregé
el Tribunal en aquella oportunidad:

El gjercicio del derecho de marca con objeto de impedir la distribucién de productos de
un tercer Estado con una marca idéntica no perjudica la libre circulacién de mercancias
entre los Estados miembros y, por lo tanto, no cae bajo las prohibiciones de los articulos
30 y siguientes, incluso cuando constituyera una medida de efecto equivalente a una

restriccién cuantitativa. (Considerando 10).

En conclusidn, la doctrina fijada en esta sentencia indica que en el caso sub examine
el ejercicio del derecho de marca no cuestionarfa la unidad del mercado comtin
perseguida por los articulos 30 y siguientes del Tratado constitutivo; por lo tanto las
disposiciones del Tratado no se oponen al ejercicio de las acciones de prohibicién
e indemnizacién por parte del demandante.

En esta providencia se sientan bases s6lidas para el concepto de agotamiento
comunitario del derecho de marca, siendo consonante con la Directiva 89/104 en
su articulo 7, el cual regula el tema, puesto que solo hay agotamiento cuando el
producto se comercializa por primera vez en un pafs miembro de la Comunidad.

Efectivamente, en el caso en examen no se presenté el agotamiento de los de-
rechos de marca, ante la ausencia del presupuesto espacial, pues la primera puesta
en el mercado se presenté fuera del Espacio Econémico Europeo (consideracién
aunada a las transgresiones a las normas sobre competencia e incumplimiento de
los términos de la cesién), razén por la que el titular de la marca en este mercado
(EM1) puede ejercer su ius prohibendi impidiendo la comercializacién de los discos
con la marca Columbia.

10. De acuerdo a las modificaciones insertadas por el Tratado de Lisboa, debe leerse
hoy como el articulo 23 del Tratado.
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Asunto “Hag II” (SA CNL-Sucal NV vs. Hag GF AG)
(TJCE. Sentencia en el Asunto C-10/49)

El 17 de octubre de 1990, en la sentencia del Tribunal de Justicia en el Asunto
C-10/89, SA cni-Sucal NV vs. Hag GF AG, conocida como “Hag II” (peticién de
decisién prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof), el Tribunal cambiaria la
linea jurisprudencial que se venfa manejado desde 1978, pues en esta ya no se ubica
alos derechos derivados de la titularidad de un marca al mismo nivel de los derechos
derivados de la titularidad de una patente, pues se considera que los derechos son
complementarios, en el sentido de que, sin los derechos que brindan las marcas, el
inventor o creador no tendrfa incentivo para poner en marcha su potencial intelectivo.

Entonces, proteger los derechos de las marcas es sin duda alguna un beneficio
para la sociedad y el consumidor, y también para el titular, pues si se protegen
los derechos de titularidad de la marca se estd incentivando que los productos
sean cada vez de mayor calidad, con lo cual los inventores y creadores potenciales
titulares de patentes se ven incentivados a crear para satisfacer las necesidades de
los consumidores (Keeling, 2001, pp. 94 y 95).

En esta sentencia las cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la
sociedad belga cNL-Sucal y la sociedad alemana Hag GF AG. Esta tltima fabrica
y comercializa café descafeinado segtin un proceso descubierto por ella misma.

En la Republica Federal de Alemania, Hag GF AG es titular de numerosas
marcas (la mds antigua se registré en 1907) cuyo elemento esencial es la palabra
“Hag”, que igualmente figura en su denominacién social. En 1908 registré en
Bélgica dos marcas que incluyen la designacién “Kaffee Hag”. En 1927 constituyé
una filial en Bélgica con la denominacién “Café Hag SA”, cuyo control y capital
asumié integramente. Esta registré, como minimo, dos marcas, una de las cuales,
entre otros elementos, contiene la designacién “Café Hag”.

Por otra parte, con efectos a partir de 1935, Hag GF AG cedié a dicha filial las
marcas que habfa registrado a su propio nombre en Bélgica. En 1944, Café Hag
SA fue incautada como bien del enemigo. Posteriormente, las autoridades belgas
vendieron la totalidad de las acciones a la familia Van Oevelen.

En 1971, Café Hag SA cedié las marcas de las que era titular en el Benelux a
la sociedad en comandita Van Zuylen Freres de Lieja. SA cNL-Sucal NV nacié a
raiz de la transformacién y del cambio de la denominacién social de la sociedad en
comandita Van Zuylen Freres. Empezé a importar café descafeinado a la Repuiblica
Federal de Alemania bajo la denominacién “Hag”.

Con el objeto de oponerse a tales importaciones, Hag AG sostuvo que “Kaffee
Hag” habia adquirido en Alemania la condicién de una marca célebre y que el
producto descafeinado comercializado con esta denominacidn, gracias a un nuevo
proceso de fabricacién, posefa una calidad superior al café descafeinado importado
por CNL-Sucal a la Republica Federal de Alemania, motivo por el cual presenté
una demanda ante los érganos jurisdiccionales alemanes.
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En este contexto el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo alemdn) remitid,
con fundamento en el articulo 177 TCE el asunto al TJCE, quien sostuvo:

Igual que las patentes, las marcas encuentran su justificacién en la coincidencia armo-
niosa entre intereses publicos y privados. Mientras que las patentes recompensan la
creatividad del inventor y estimulan el progreso cientifico, las marcas recompensan al
fabricante que constantemente produce mercancias de alta calidad, y de esta manera
contribuyen al progreso econémico. Sin la proteccién de las marcas, el fabricante estarfa

poco motivado a desarrollar nuevos productos o a mantener la calidad de los existentes.

Asunto Colgate-Palmolive Company y otros
(Class International BV vs. Colgate Parmolive Company)
(TJCE. Sentencia del 28 de agosto de 2003)

Los antecedentes se resumen asf:

1. Smithkline Beecham y Beecham Group, sociedades mercantiles del Reino
Unido pertenecientes al grupo GlaxoSmithKline, eran titulares de las marcas
Aquafresh, marcas comunitarias y marcas registradas en el Bureau Benelux des
Marques, concretamente para productos dentifricos.

2. Durante febrero de 2002, Class International introdujo en la Comunidad,
en Réterdam, un contenedor con productos dentifricos identificados con la marca
Aquafresh, comprados a la empresa sudafricana Kapex International.

3. Informadas de que esos productos dentifricos podrian ser productos falsifi-
cados, el 5 de marzo de 2002 Smithkline Beecham y Beecham Group obtuvieron
de las autoridades aduaneras una orden de retencién del contenedor.

4. El examen de los productos incautados, realizado durante el mes de abril de
2002, revel6 que se trataba de productos originales y no de mercancias de imitacion.

5. Class International solicité el levantamiento de la orden de retencién al
Rechtbank te Rotterdam asi como que se condenase a Beecham al pago de una
indemnizacidn para el resarcimiento del perjuicio que estimaba haber sufrido.

6. Estas pretensiones fueron desestimadas por auto del 24 de mayo de 2002.

7. Class International apeld esta resolucién ante el Gerechtshof te ’s-Gravenhage.

8. Argument6 ante dicho érgano jurisdiccional que los productos retenidos no
habfan sido importados, sino que se encontraban en trdnsito.

9. El Gerechtshof consideré que no se habia demostrado que esos productos
tuvieran ya un comprador en el momento de su entrada en los Paises Bajos ni
en el momento en que fueron retenidos. Estimé que no se exclufa que el primer
comprador estuviera establecido en el territorio del Espacio Econémico Europeo
(EE). E hizo constar que varias alegaciones planteadas se referfan a la cuestién de si
el almacenamiento temporal de mercancias originales bajo el régimen de depésito
aduanero T 1 y/o el trdnsito de tales mercancias hacia paises situados fuera del EEE
debian tener la consideracién de uso de la marca.
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11. El Gerechtshof te ’s-Gravenhage, al considerar que la solucién del litigio
requeria la interpretacién del articulo 5, apartados 1 y 3, letras b) y ¢), de la Di-
rectiva, asi como del articulo 9, apartados 1 y 2, letras b) y ¢), del Reglamento,
decidié suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes
cuestiones prejudiciales:

1) ;Puede el titular de una marca oponerse a la entrada, llevada a cabo sin su
consentimiento, de mercancfas procedentes de terceros paises, que llevan una marca
en el sentido de la Directiva (sobre marcas) y/o del Reglamento, en el territorio
de un Estado miembro (en el presente asunto, el territorio de los Paises Bajos o
de los Estados del Benelux) en el marco del trdnsito o del comercio de trdnsito,
como se describe a continuacién?

2) ;Incluye el término “uso de un signo en el trifico econémico”, en el sentido
de la primera frase del apartado 1 del articulo 5 de la Directiva, en relacién con el
apartado 3, letras b) y ¢), del mismo articulo y, por otra parte, la primera frase del
apartado 1 del articulo 9 del Reglamento en relacién con el apartado 2, letras b) y
¢), del mismo articulo, el almacenamiento en el territorio de un Estado miembro,
en un despacho o en un almacén aduanero, de mercancias de marca originales (que
llevan una marca en el sentido de la Directiva, de la Ley Uniforme de Marcas del
Benelux y/o del Reglamento), que no han sido importadas en el EEE por el titular
de la marca o con su consentimiento, procedentes de fuera del EEE y que tienen un
estatuto aduanero de mercancias no comunitarias (por ejemplo T1 0 Documento
Administrativo de Acompafiamiento)?

3) ;Tiene relevancia para la respuesta a las cuestiones primera y segunda el
hecho de que, a la llegada al mencionado territorio, se conozca el destino final de
las mercancias o que dichas mercancias no hayan sido todavia objeto de ningin
contrato (de compraventa) con un adquirente de un pafs tercero?

El Tribunal resolvié las cuestiones a él sometidas indicando que articulo 7,
apartado 1, de la Directiva circunscribe el agotamiento del derecho conferido por
la marca a los supuestos en que los productos sean comercializados en la Comuni-
dad. Estas disposiciones permiten al titular de la marca comercializar sus productos
fuera de la Comunidad sin que dicha comercializacién agote sus derechos en el
interior de esta.

Al precisar que la comercializacién fuera de la Comunidad no agota el derecho
del titular de oponerse a la importacién de tales productos sin su consentimiento,
el legislador comunitario permite a dicho titular controlar la primera comerciali-
zacién en la Comunidad de los productos de la marca.

Por tal motivo, la importacién, en el sentido del articulo 5, apartado 3, letra ¢),
de la Directiva, a la que el titular de la marca puede oponerse por cuanto implica
un uso de la misma en el tréfico econémico, en el sentido del apartado 1 de cada
uno de los referidos articulos, supone una entrada de los articulos en la Comunidad
con el objetivo de la comercializacién en ella.

252



EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO A LA LUZ DEL DERECHO COMUNITARIO...

En dltimas, el Tribunal respondié:

... elarticulo 5, apartados 1 y 3, letra c), de la Directiva y el articulo 9, apartados 1 y
2, letra ¢), del Reglamento deben interpretarse en el sentido de que el titular de una
marca no puede oponerse a la mera entrada en la Comunidad, bajo el régimen adua-
nero de trdnsito externo o de depdsito aduanero, de productos originales de la marca
que no han sido anteriormente comercializados en la Comunidad por el titular de la
marca o con su consentimiento. El titular de la marca no puede supeditar la inclusién
de tales mercancias en el régimen de trdnsito externo o en el de depésito aduanero al
requisito de que exista, en el momento de la entrada de las mismas en la Comunidad,
un destino final ya conocido en un tercer pafs, estipulado, en su caso, en un contrato

de compraventa.

En esta sentencia no se presenta agotamiento del derecho toda vez que la primera
puesta en el comercio no se presenté en el territorio de la Comunidad, motivo por
el cual el titular no puede ejercer su zus prohibendi acorde a la doctrina del Tribu-
nal, dado que no puede con el ejercicio de sus facultades objetar el orden publico,
en este evento las normas aduaneras referentes al régimen de trédnsito externo o
depésito aduanero. Diferente serfa la situacidn si esas mercancias ingresaran a la
Comunidad con la finalidad de ser comercializadas en ella, puesto que en tal evento
se presentarfa una situacién perjudicial para él.

DERECHO DE AUTOR

En materia de derechos de autor la doctrina del agotamiento del derecho no ha
sido pacifica en lo referente a la aceptacion de su existencia. No obstante, nosotros
consideramos que el agotamiento del derecho en este escenario tiene plena cabida,
y en este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Europea.

Es de recordar el contenido del derecho de autor, el cual se compone de dos
grandes subtipos de derechos conferidos al autor, como lo son los derechos morales
y los derechos patrimoniales, siendo en estos tltimos en donde hemos de ubicar
el agotamiento del derecho, principalmente, en lo que hace referencia al derecho
de distribucién de los ejemplares efectivamente comercializados por el titular de
los derechos o un agente autorizado por él.

En concordancia con lo anterior, el agotamiento no se da respecto de la obra en
s{ misma, sino respecto de los ejemplares distribuidos, pues los derechos sobre aquella
siempre estardn en cabeza del titular, por lo menos durante el periodo de tiempo que
laley concede antes de que dicha obra haga parte del dominio publico. Es decir que los
demds derechos de contenido patrimonial, como es el caso del derecho de reproduccién,
no se agotan puesto que de permitirse esto el derecho de autor se vaciaria por completo
en su contenido. Un ejemplo que aclara esta afirmacién consiste en el de un escritor
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de poesfa que en ejercicio de este derecho de reproduccién edita mil ejemplares de su
obra, los cuales son rédpidamente comercializados y agotados. Si llegdramos a admitir
que este derecho se agota, nuestro poeta no podria editar nuevos ejemplares para su
comercializacidn. Sea esta la oportunidad de recordar que el objeto propio del derecho
de autor son obras y no libros, Cd’s, cintas, etc., de manera que lo que se protege es la
creacién, la expresion de las ideas, no el soporte que las contiene.

En ese orden de ideas, el agotamiento del derecho de autor se ha admitido en
lo que al derecho de distribucién y comercializacién hace referencia, pero siempre
respecto de los ejemplares distribuidos o comercializados por el titular del derecho
o con consentimiento de él.

Luego de esta breve explicacién sobre el objeto del agotamiento en el marco
del derecho de autor, se estudiard el tratamiento que se le ha dado al mismo en la
Comunidad Europea.

En la Comunidad Europea, la discusién gira (al igual que en lo que concierne
a los derechos de propiedad industrial) en torno al articulo 23 del Tratado consti-
tutivo de la Comunidad Europea, que autoriza limitaciones al comercio entre los
Estados parte de con el propésito de proteger la propiedad industrial y comercial.
La expresién “industrial y comercial” contenida en el articulo 30 del Tratado —an-
tes de la modificacién del texto por el Tratado de Lisboa, en 2009—, gener6 en su
momento la discusién sobre si allf tenfan cabida o no los derechos de autor, a lo
cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea respondié afirmativamente
aplicando el articulo por via analdgica.

No obstante lo anterior, ha sido necesario emplear actualmente siete directivas
referentes a la proteccién de los derechos de autor y conexos, siendo cinco de ellas
las que tratan el tema del agotamiento del derecho sobre los derechos de autor:

1. Directiva 91/250/ctE. Sefiala en su articulo 4 literal C, respecto de cualquier
forma de distribucién publica, incluido el alquiler, del programa de ordenador
original o de sus copias, que la primera venta en la Comunidad de una copia de un
programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotard el derecho
de distribucién en la Comunidad de dicha copia, salvo el derecho de controlar el
subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo.

2. La Directiva 92/100/cet. Amplia el dmbito de proteccién ya que expresa
(art. 1, apdos. 1y 4):

Con arreglo a lo dispuesto en el presente capitulo, los Estados miembros, salvo lo
dispuesto en el articulo 5, reconocerdn el derecho de autorizar o prohibir el alquiler y
préstamo de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor y demds

objetos mencionados en el apartado 1 del articulo 2.
Los derechos a que se refiere el apartado 1 no se agotan en caso de venta o de otro

acto de difusién de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor u
otros objetos mencionados.
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En dltimas, sefala que los derechos de alquiler y préstamo sobre originales y copias de
obras protegidas por el derecho de autor no se agotan en caso de venta o de otro acto
de difusién de originales y copias.

3. Directiva 93/83/cCEE. También se ha inclinado por una postura amplia de
proteccién puesto que dispone en su articulo 2 que “los Estados miembros reco-
nocerdn a los autores el derecho exclusivo de autorizar la comunicacién al publico
via satélite de obras protegidas por derechos de autor”, con lo cual deja cerrada la
puerta al agotamiento del derecho sobre este derecho de comunicacién de la obra
tal y como lo habfamos sefialado al inicio de este apartado.

4. Directiva 96/9/ctE. No hace referencia al tema en su parte dispositiva; no
obstante, en sus considerandos expresa que

... la cuestién del agotamiento del derecho de distribucién no se plantea en el caso de
bases de datos en linea, que entran en el marco de la prestacién de servicios; que esto se
aplica igualmente en relacién con una copia material de dicha base hecha por el usuario
de este servicio con el consentimiento del titular del derecho; que, contrariamente a
lo que sucede con los cD-ROM y los D1, en que la propiedad intelectual se halla inte-
grada en un soporte material, es decir, una mercancia, cada prestacién en linea es, en

efecto, un acto que requerird autorizacién si ello estd previsto en el derecho de autor.

De manera que el tema no se contempla aqui debido a que se trata de un servicio.
Adicionalmente, no surge en relacién con una copia material de dicha base hecha
por el beneficiario del servicio con la aprobacién del titular.

5. Directiva 2001/29/CE. También en su parte considerativa sefiala:

La proteccién de los derechos de autor, a efectos de la presente Directiva, incluye el
derecho exclusivo a controlar la distribucién de la obra incorporada en un soporte
tangible. La primera venta en la Comunidad del original de una obra o de copias de la
misma por el titular del derecho o con su consentimiento agotard el derecho a controlar
la reventa de dicho objeto en la Comunidad. Este derecho no se agota cuando se aplica
al original o a sus copias vendidas por el titular del derecho o con su consentimiento
fuera de la Comunidad. En la Directiva 92/100/CEE se establecieron los derechos de
alquiler y préstamo de los autores. El derecho de distribucién previsto en la presente
Directiva deberd entenderse sin perjuicio de las disposiciones en materia de derechos
de alquiler y préstamo del Capfitulo I de dicha Directiva.

Y en su considerando 29 agrega:

El problema del agotamiento no se plantea en el caso de los servicios, y en particular
de los servicios en linea. Ello se aplica también a las copias materiales de una obra o
prestacién efectuadas por un usuario de dicho servicio con el consentimiento del titular

del derecho. Por consiguiente, cabe aplicar lo mismo al alquiler y préstamo del original
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y de copias de las obras o prestaciones que por su naturaleza constituyan servicios. A
diferencia del cD-ROM o CD-1, en los que la propiedad intelectual estd incorporada a
un soporte material, esto es, una mercancfa, cada servicio en linea es, de hecho, un
acto que debe quedar sujeto a autorizacién cuando asi lo exijan los derechos de autor

o derechos afines a los derechos de autor.

En su parte dispositiva (art. 3), la Directiva reconoce a los autores el derecho exclu-
sivo a autorizar o prohibir cualquier comunicacién o puesta a disposicién al pablico
de sus obras, sefialando en su tltimo inciso que estos actos de comunicacién al
publico o de puesta a su disposicién dardn lugar al agotamiento de estos derechos.

Por dltimo, el articulo 4, referente al derecho de distribucién, consagra el
agotamiento comunitario sefialando en su numeral 2: “El derecho de distribucién
respecto del original o de copias de las obras no se agotard en la Comunidad en
tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de cesién de la propiedad
del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento”.

A continuacién veremos algunos pronunciamientos del TJCE sobre el particular.

Asunto Vertrieb Membran vs. Gema

Un caso en nuestra consideracién trascendente fue el suscitado entre Vertrieb
Membran y Gema del 20 de enero de 1981, referido a la puesta en circulacién,
por parte de Gema, en su calidad de sociedad gestora de derechos de autor en
Alemania, de bienes elaborados por ella. Esta puesta en el comercio habia tenido
lugar en el pais de origen bajo un régimen de licencias obligatorias. Se trataba de
discos y cintas soportes de fonogramas que habian sido fabricados y vendidos en
Inglaterra y posteriormente importados a Alemania. La sociedad de gestién colec-
tiva alemana Gema reclamaba a los importadores, Musik Vertrieb Membram, la
diferencia entre el tipo del canon aplicable en Inglaterra, donde existia un régimen
de licencia obligatoria, y el que se habria aplicado en Alemania (superior) si la
primera puesta en circulacién se hubiese producido en este dltimo pais.

Ante tal requerimiento, los importadores se negaron a pagar esa diferencia
alegando la libre circulacién de mercancias en el Espacio Econémico Europeo.

El litigio llegé al Bundesgerichtshof, quien para resolverlo sometié al TICE una
pregunta prejudicial en el sentido de saber si Gema podia invocar los derechos de
autor para pedir la diferencia a los importadores.

El Tribunal respondié negativamente, sosteniendo que el derecho de autor
se habia agotado cuando su titular habia puesto los productos en cuestién en el
mercado en Inglaterra; por tanto ni él ni la sociedad que gestionaba los derechos
de autor en su nombre podia impedir la importacién a Alemania de esos produc-
tos. El hecho de que una particularidad de la legislacién britdnica le privara de
la posibilidad de obtener de su derecho exclusivo todo el provecho que se sacaria
normalmente de un derecho exclusivo no cambiaba nada.
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Fue en esta jurisprudencia que el Tribunal aplicé analégicamente el articulo
30 del Tratado a los casos de derechos de autor. En efecto, el TJCE declaré que la
expresién “propiedad industrial y comercial” incluye la proteccién que confiere el
derecho de autor, sobre todo en la medida en que este sea explotado comercialmente.

Observamos que en el asunto comentado, efectivamente, hubo agotamiento
del derecho de distribucién sobre los discos y cintas soportes de fonogramas fabri-
cados y vendidos en Inglaterra, toda vez que la puesta en el comercio de Inglaterra
se hizo con el consentimiento del titular del derecho y en un pafs miembro de
la Comunidad Europea. Por lo tanto, este no podia impedir que Musik Vertrieb
Membram importara a Alemania esos ejemplares por ¢l comercializados pues
habifan escapado a la esfera de proteccidn juridica que le otorgara en su momento
el derecho de autor.

Asunto Coditel vs. Ciné Vog

Otro asunto fue el que enfrenté a Coditel y Ciné Vog en el litigio que resolvié el
TJCE el 18 de mayo de 1980 y cuyo supuesto féctico se resume a continuacion:

1. La compania francesa Les Films La Boetie tenia la titularidad de los derechos
sobre la pelicula “Le Boucher”.

2. Esta compaiifa habfa concedido para el territorio belga el derecho de exhi-
bicién exclusiva de esta pelicula a la compafifa “Ciné Vog” y para Alemania a la
cadena de televisién Filmedis.

3. La transmisién realizada por Filmedis en Alemania habia sido grabada y
copiada por cadenas belgas, entre ellas Coditel, quien habfa transmitido la pelicula
como parte de su programacion.

4. Ante esto, Ciné Vog la habfa demandado por considerar infringidos sus
derechos de explotacién y por ende de exhibicién de la obra, exclusivos en Bélgica.

5. El Tribunal de primera instancia de Bruselas habfa condenado a Coditel por
considerar infringidos con ello los derechos de autor de Ciné Vog.

Ante la apelacién de los condenados, el asunto llegé al TJCE quien aplicé
analégicamente el articulo 36 —hoy art. 30— TCE, aun cuando no lo mencioné de
manera expresa, toda vez que el fallo se basé principalmente en el articulo 59 TCE
referente a la libre prestacién de servicios. Asi, aplicé estas normas a las prestaciones
de servicios, entre las que estaba la de exhibir la obra.

Con todo, el TICE concluyd sefialando que Ciné Vog si podia imposibilitar las
exhibiciones no autorizadas, considerando que en estos eventos el derecho no se
ha extinguido o agotado.

Como se ve, en este fallo no se considerd agotado el derecho de Ciné Vog toda
vez que no hubo consentimiento de este para hacer la exhibicién del filme, pero al
propio tiempo, como sostuvimos en las primeras lineas de este acdpite, el derecho
de exhibicién no se agota, por lo cual no era posible que Coditel argumentara
que Ciné Vog habia hecho su exhibicién por televisién y por tanto ellos podian
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reproducir el filme con base en que Ciné Vog habia agotado su derecho. En este
orden de ideas, no se trata del no agotamiento del derecho por ausencia del factor
subjetivo, sino de un evento de no agotamiento por exclusién, puesto que es la
propia normatividad la que sefiala, como atrds lo dejamos ver, que los derechos
de exhibicién y reproduccién son inagotables, a diferencia de los de distribucién
y comercializacién.

Asunto Deutsche Grammophon

Un asunto mds remoto resuelto por el Tribunal es el de Deutsche Grammophon
que resuelve las cuestiones prejudiciales sometidas a él mediante resolucién de
octubre o de 1970 y cuyos hechos son los siguientes:

1. Deutsche, filial de las sociedades Philips Glereilampen-Fabriken y Siemens
AG, se dedica a la fabricacién de discos que distribuye en los paises miembros de
la CEE y de la EFTA (Asociacién Europea de Comercio Justo).

2. Dentro de la Republica Federal Alemana comercializaba por medio de
minoristas. Estos distribuidores se comprometfan a mantener los precios fijados
por Deutsche en 12.33 DM mds 1vA, para que se vendieran al puiblico en 19 DM.

3. En Francia se distribufan los discos hechos por Deutsche por la sociedad
Polydor que es una filial de Deutsche y que tenia el derecho exclusivo de comer-
cializar los discos en este territorio.

4. La sociedad alemana Metro habia adquirido desde abril de 1969 y hasta el
mes de diciembre discos de Deutsche de marca Polydor, sociedad distribuidora
de los discos en Francia, y ademds no estaba vinculada a la cldusula de manteni-
miento de precios, por lo que los habia ofrecido a precios mds bajos (13.50 DM
y 14.85 DM).

5. En el mes de octubre Deutsche habia comprobado la inexistencia de esta ga-
rantfa por parte de Metro y habfa requerido a esta sociedad para que se acogiera a ella.

6. Metro se habfa negado y Deutsche habfa suspendido la entrega de discos
a Metro.

7. Ante esta situacién Metro habfa comprado discos con la marca Polydor a
Resner & Co. de Hamburgo y los habia ofrecido al publico entre 11.95 DM y
12.85 DM.

8. Deutsche, productor, habfa provisto a Polydor, distribuidor en Francia, quien
hab{a vendido una parte a la empresa suiza Intertransit y esta ultima a Resner &
Co., de donde Metro habia adquirido los discos tltimamente.

9. Deutsche habfa demandado en Hamburgo a Metro para que se prohibiera
la venta de discos de marca Polydor.

10. El Tribunal habia prohibido la venta de estos discos mediante sentencia
del 22 de mayo de 1970.

11. Metro habfa interpuesto recurso ante la instancia superior y mediante
resolucién del 8 de octubre de 1970 habia requerido al Tribunal de TjCE sobre
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la interpretacién de las normas aplicables al tema con base en la interpretacién
prejudicial contenida en el articulo 177 TCE.

El Tribunal de la Comunidad, para resolver el incidente de prejudicialidad,
tom¢ como base el articulo 2.5 TCE que dice: “Los Estados miembros se abstendrdn
de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realizacidn de los fines
del presente Tratado”. Los fines que busca el TCE se definen como la consecucién
de un mercado comun, razdn por la cual el TJCE estimé contrario a las normas de
la libre circulacién de mercancias en el mercado comun el ¢jercicio del derecho
exclusivo para impedir importaciones de productos, comercializados en otro Estado
miembro por el titular de aquel, solo porque dicha puesta en el comercio haya
acaecido en territorio extranjero.

El TjCE, entonces, estimé contrario a las normas de la libre circulacién de
mercancias en el mercado comun el ejercicio del derecho exclusivo para impedir
importaciones de productos, comercializados en otro Estado miembro por el titular
de aquel, por el solo hecho de que dicha puesta en el comercio haya tenido lugar
en territorio extranjero.

En este caso, Deutsche Grammophon —productor de fonogramas— es titular
de un derecho afin al derecho de autor como es el de reproduccién y distribucién
sobre el soporte de sonido, que para el caso son los discos distinguidos con la
marca Polydor.

Ahora bien, en este evento los productos habian sido introducidos en el mercado
francés por el licenciatario de Deutsche Grammophon (Polydor), quien contaba
con autorizacién para ello.

De conformidad con lo hasta aqui sefialado, Deutsche Grammophon habia
agotado su derecho de distribucién y comercializacidn, claro estd, sobre los discos
puestos en circulacién, toda vez que Polydor habia sido quien los habia puesto
efectivamente en el mercado como persona juridica vinculada econémica y juridi-
camente a Deutsche Grammophon, lo cual pone de presente los elementos objetivo
y subjetivo comentados a lo largo de este trabajo y necesarios para que se presente
el agotamiento del derecho. Ademds, la puesta en el mercado se habia hecho en
Francia, estado parte de la Comunidad Europea, sefialando el tltimo requisito de
agotamiento del derecho, ante lo cual Deutsche Grammophon no podia impedir
de ninguna manera las importaciones paralelas que adelantara Metro.

Asunto Polydor vs. Harlequin

Otro asunto en esta materia sometido a conocimiento del Tribunal es el que resuelve el
caso Polydor vs. Harlequin, en el que se trata la prohibicién de importaciones de discos
protegidos por derechos de autor. Los hechos son los que a continuacién se enumeran:

1. La sociedad rRsO Records era titular de los derechos de autor para una parte
de grabaciones con la denominacién “Spirits having flow” que pertenecian al
repertorio del grupo The Bee Gees.



Carolina Barragin, Miguel Ceballos, Diana Marin y Oscar Tamayo

2. Polydor Ltd. era licenciataria exclusiva de los derechos de autor de RO en el
Reino Unido. Con base en esta licencia Polydor fabricaba, vendia y distribufa en
este territorio discos y casetes con reproduccién de las grabaciones mencionadas.

3. Las sociedades de gestién colectiva portuguesas Phonogram y Polygram
Discos eran licenciatarias de los derechos de autor de RSO sobre estas grabaciones
en Portugal.

4. La sociedad inglesa Simons Records se dedicaba a la importacién de discos
que vendfa y suministraba al por mayor a revendedores del Reino Unido. Desde
1979 importaba al Reino Unido, desde Portugal, discos fabricados por Phonogram
y Polygram utilizando las grabaciones objeto de los derechos de autor licenciados.

5. La sociedad inglesa Harlequin Records se dedicaba a la venta al por menor
de discos en el Reino Unido, habia adquirido discos importados por Simons y los
habfa revendido al publico.

6. Esas importaciones y posteriores ventas no habian tenido autorizacién de
Polydor o de RsO, razén por la cual estas habfan demandado solicitando que se
prohibiera a Harlequin la venta al puablico de los discos.

7. Simons se habfa adherido voluntariamente al proceso, convirtiéndose tam-
bién en demandado. Las sociedades demandadas habian arguido que los discos
importados los habfan adquirido en Portugal por cuenta de Polygram, quien se
los habia vendido a suministradores de Simons.

8. La Suprema Corte de Justicia habfa rechazado los argumentos de los de-
mandados y prohibido la importacién de los soportes musicales en cuestién desde
Portugal, al tiempo que habia prohibido la venta de los mismos en el Reino Unido.

9. Simons habfa apelado el fallo ante la Corte de Apelacién quien habia re-
mitido el asunto al TJCE para que resolviera la cuestién prejudicial consistente en
saber si la actuacién de rRso y Polydor era justificada para proteger sus derechos
de autor en el Reino Unido.

El Tribunal en este caso retomd la jurisprudencia que sobre agotamiento habia
sentado en casos anteriores y agregd que tales argumentos de interpretacién de los
articulos 30 y 36 —hoy 23 y 30— TCE no eran vélidos en el marco de las relaciones
entre la Comunidad y Portugal.

Esto, porque Portugal firmé un acuerdo con la Comunidad en 1972 que tiene
como fundamento fortalecer las relaciones econémicas entre la Comunidad Euro-
peay Portugal, y al mismo tiempo asegurar el desarrollo arménico de su comercio
bajo unas condiciones justas de competencia.

Para la obtencién de tal fin las partes crearon zonas de libre comercio y se
comprometiron a buscar la eliminacién paulatina de los obstdculos para el co-
mercio conjunto.

En ese orden de ideas, el Tribunal concluyé sefialando que “una prohibicién
de la importacién de un producto desde Portugal en la Comunidad, basada en la
proteccién del derecho de propiedad industrial, estd justificada en el marco de la
regulacién de libre comercio creada con el Acuerdo”.
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En dltimas, en nuestro criterio, el Tribunal acepté el agotamiento del derecho
sobre los soportes musicales comercializados por la Rso. No obstante, el Tribunal
lo hizo partiendo de consideraciones a nuestro juicio politicas, toda vez que en
el pronunciamiento no hizo mencién expresa al tema para el caso en particular.

Ahora bien, si observamos todo lo dicho con respecto a los criterios de agota-
miento observaremos que en efecto el mismo se presentd.

Es importante sefialar cémo en materia de derechos de autor el Tribunal ha aplicado
el agotamiento del derecho al igual que en las otras dreas de la propiedad intelectual
para permitir la libre circulacién de mercancias como pilar de la integracién econémica.

Esto lo ha hecho aplicando extensivamente los articulos 23 y 30 TCE, modi-
ficado por el Tratado de Lisboa, que hablan de propiedad industrial mas no de
derechos de autor.

A modo de conclusién, debe quedar claro que los derechos de autor no son
objeto del agotamiento del derecho en su parte moral ni en su contenido patri-
monial sobre la obra objeto de proteccién por el ordenamiento juridico, pues el
derecho que se considera agotado es el derecho de distribucién, el cual recae sobre
los cuerpos efectivamente puestos en el mercado por el titular de los derechos.

Asunto UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp.
(Sentencia del 3 de julio de 2012, Asunto C-128/11)

Los hechos del caso se resumen como sigue:

1. Oracle desarrolla y distribuye programas de ordenador. Dicha empresa es
titular del derecho de uso exclusivo de tales programas en virtud de los derechos
de autor. También es titular de las marcas denominativas alemanas y comunitarias
Oracle, registradas —entre otros— para programas de ordenador.

2. En el 85% de los casos Oracle distribuye los programas de ordenador con-
trovertidos en el litigio principal, a saber, software de bases de datos, mediante
descargas de Internet. El cliente descarga en su ordenador directamente de la pd-
gina web de Oracle una copia del programa. Se trata de programas de ordenador
que funcionan con arreglo a la modalidad “cliente/servidor”. El derecho de uso
del programa, concedido mediante un contrato de licencia, incluye el derecho de
almacenar de manera permanente la copia del programa en un servidor y permitir
a un determinado ndmero de usuarios acceder al mismo descargando la copia en
la memoria principal de sus estaciones de trabajo. En virtud de un contrato de
mantenimiento, se pueden descargar de la pdgina web de Oracle versiones actua-
lizadas del programa de ordenador de que se trate (“updates”) y programas que
sirven para subsanar errores (“patches”). A peticion del cliente, los programas de
ordenador controvertidos pueden proporcionarse también en CD-ROM 0 en DVD.

3. Con respecto a los programas de ordenador controvertidos en el litigio princi-
pal, Oracle ofrece licencias para grupos minimos de 25 usuarios cada una. As{ pues,
la empresa que necesite una licencia para 27 usuarios debe adquirir dos licencias.
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4. Los contratos de licencia de Oracle relativos a los programas de ordenador
controvertidos en el litigio principal contienen, bajo el epigrafe “Concesién de
derechos”, la siguiente cldusula: “Con el pago por los servicios tendrd, exclusiva-
mente para sus operaciones profesionales internas, un derecho de uso indefinido,
no exclusivo, no transmisible y gratuito respecto de todos aquellos productos y
servicios que Oracle desarrolle y le ceda basdndose en el presente contrato”.

5. UsedSoft comercializa licencias de segunda mano de programas de orde-
nador, concretamente licencias de uso relativas a los programas de ordenador de
Oracle controvertidos en el litigio principal. A tal efecto, UsedSoft adquiere a los
clientes de Oracle las licencias de uso, o bien una parte de estas cuando las licencias
inicialmente adquiridas son vélidas para un nimero de usuarios mayor que el que
necesita el primer adquirente.

6. En octubre de 2005, UsedSoft oferté “promociones especiales Oracle”,
en el marco de las cuales ponia en venta licencias “ya utilizadas” relativas a los
programas de ordenador de Oracle controvertidos en el litigio principal. De este
modo, UsedSoft indicaba que todas las licencias estaban “actualizadas”, en el sen-
tido de que el contrato de mantenimiento suscrito por el licenciatario inicial con
Oracle segufa produciendo sus efectos y que un documento notarial confirmaba
la legalidad de la venta inicial.

7. Los clientes de UsedSoft que atin no disponen del programa de ordenador
de Oracle controvertido descargan directamente de la pdgina web de Oracle, tras
haber adquirido una de estas licencias de segunda mano, una copia del programa.
En cuanto a los clientes que ya disponen de ese programa de ordenador y compran
como complemento licencias para usuarios adicionales, UsedSoft les hace copiar
el programa de ordenador en las estaciones de trabajo de estos usuarios.

8. Oracle presenté una demanda en el Landgericht Miinchen I para que se
ordenara a UsedSoft poner fin a las précticas mencionadas en los apartados 24 a 26
de la presente sentencia. Dicho tribunal estimé las pretensiones de Oracle. El recur-
so de apelacién contra esta resolucién interpuesto por UsedSoft fue desestimado,
interponiendo esta a continuacién recurso de casacién ante el Bundesgerichtshof.

9. El Bundesgerichtshof decidié suspender el procedimiento y plantear al
Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

— ¢Es “adquirente legitimo” en el sentido del articulo 5, apartado 1, de la Di-
rectiva 2009/24" quien puede invocar el agotamiento del derecho de distribucién
de una copia de un programa de ordenador?

— En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestién: ;se agota el derecho de
distribucién de la copia de un programa de ordenador en el sentido del articulo 4,

11. El articulo 5 apartado 1 de la Directiva 2009/24 reza: “Excepciones a los actos sujetos
a restricciones. Salvo que existan disposiciones contractuales especificas, no necesitardn
la autorizacién del titular los actos indicados en el articulo 4, apartado 1, letras a) y
b), cuando dichos actos sean necesarios para la utilizacién del programa de ordenador
por parte del adquirente legitimo con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la cor-
reccién de errores”.
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apartado 2, parte inicial de la frase, de la Directiva 2009/24'* cuando el adquirente
hizo la copia con la autorizacién del titular del derecho descargando el programa
de Internet en un soporte de datos?

— En caso de respuesta afirmativa también a la segunda cuestién: ;puede quien
haya adquirido una licencia de programa de ordenador “de segunda mano” invocar
también, con arreglo a los articulos 5, apartado 1, y 4, apartado 2, parte inicial de
la frase, de la Directiva 2009/24, el agotamiento del derecho de distribucién de
la copia del programa de ordenador realizada por el primer adquirente mediante
descarga del programa de Internet en un soporte de datos con la autorizacién del
titular del derecho, para hacer una copia del programa como “adquirente legitimo”
cuando el primer adquirente haya borrado su copia del programa o ya no la utilice?

Al respecto el Tribunal considerdé que para determinar si en el caso concreto
se agota el derecho de distribucién del titular de los derechos de autor, lo primero
que se debe mirar es si la relacién contractual entre el titular y su cliente, en cuyo
marco se ha descargado una copia del programa de ordenador de que se trata, puede
calificarse de “primera venta [...] de una copia de un programa’, en el sentido del
articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24. En este sentido, sefiala que para
que este supuesto se dé es necesario que con la operacién comercial realizada se
transfiera el derecho de propiedad de dicha copia.

As, el Tribunal examind las operaciones realizadas por Oracle y sus clientes para
concluir que “la finalidad de la puesta a disposicién por Oracle de una copia de su
programa de ordenador y la celebracién del correspondiente contrato de licencia de
uso es que sus clientes puedan utilizar dicha copia de manera permanente a cambio
del pago de un precio que permita al titular de los derechos de autor obtener una
remuneracion correspondiente al valor econédmico de la copia de la obra de la que
es propietario” (apdo. 45). De manera que las operaciones en cuestién implican
la transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa de ordenador
de que se trata y, por lo tanto, encajan dentro del concepto de primera venta, con
independencia de que la misma haya sido puesta a disposicién del cliente por el
titular de los derechos de que se trate mediante la descarga de la pdgina web de este
o mediante un soporte material, como puede ser un CD-ROM 0 un DVD.

A respecto, sefiald la sentencia que “segtn el articulo 1, apartado 2, de la
Directiva 2009/24, la ‘proteccién prevista en [dicha] Directiva se aplicard a cual-
quier forma de expresiéon de un programa de ordenador’. El considerando 7 de la
citada Directiva precisa al respecto que el término ‘programa de ordenador’ cuya
proteccién pretende garantizar ‘incluye programas en cualquier forma, incluso los
que estdn incorporados en el hardware’.

12. El articulo 4 apartado 2 de la Directiva 2009/24, titulado “Actos sujetos a restric-
ciones”, dispone: “La primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por
el titular de los derechos o con su consentimiento, agotard el derecho de distribucién en
la Comunidad de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del
programa o de una copia del mismo”.
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En relacién con la posibilidad de que el primer adquirente venda parte de la
licencia, cuando esta exceda el nimero de usuarios del mismo, el Tribunal establecié
que “tal adquirente no estd autorizado, por efecto del agotamiento del derecho de
distribucién previsto en el articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, para
dividir dicha licencia y revender tinicamente el derecho de uso del programa de
ordenador de que se trate correspondiente a un nimero de usuarios que él mismo
habrd determinado” (apdo. 69). En este sentido, cuando el primer adquirente haga
una reventa de su copia del programa de ordenador deberd hacer inutilizable su
propia copia, de lo contrario incurrirfa en una violacién al derecho exclusivo a la
reproduccién que corresponde al autor de este, previsto en el articulo 4, apartado
1, letra a) de la Directiva en cuestién (apdo. 70).

Por otra parte, tratdindose de la legitimidad del adquirente de segunda mano
para invocar el agotamiento del derecho, la sentencia aclara que a pesar de existir
disposiciones contractuales que prohiban la cesién posterior, el titular de los de-
rechos no podrd oponerse a la reventa de esa copia. En este sentido, el segundo
adquirente de la copia, como todo adquirente posterior, es un “adquirente legitimo”,
y la descarga que este haga en su ordenador de la copia que el primer adquirente
le ha vendido, se considerard también legitima, en la medida que es necesaria para
la utilizacién del programa de ordenador, de acuerdo con el articulo 5, apartado
1, de la Directiva 2009/24 (apdos. 77, 80 y 81).

En conclusidn, el Tribunal respondié a las preguntas formuladas en los siguien-
tes términos. A la segunda cuestion:

... el articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 debe interpretarse en el sentido
de que el derecho de distribucién de la copia de un programa de ordenador se agota
si el titular de los derechos de autor, que ha autorizado, aunque fuera a titulo gratui-
to, la descarga de Internet de dicha copia en un soporte informdtico, ha conferido
igualmente, a cambio del pago de un precio que le permita obtener una remuneracién
correspondiente al valor econémico de la copia de la obra de la que es propietario, un
derecho de uso de tal copia, sin limite de duracién.

A las cuestiones prejudiciales primera y tercera:

... el articulo 4, apartado 2, y el articulo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24 deben
interpretarse en el sentido de que, en caso de reventa de una licencia de uso que com-
porte la reventa de una copia de un programa de ordenador descargada de la pdgina
web del titular de los derechos de autor, licencia que habifa sido concedida inicialmente
al primer adquirente por dicho titular sin limite de duracién a cambio del pago de un
precio que permitfa a este dltimo obtener una remuneracién correspondiente al valor
econdémico de la copia de su obra, el segundo adquirente de tal licencia, asi como
todo adquirente posterior de la misma, podrd invocar el agotamiento del derecho de
distribucién previsto en el articulo 4, apartado 2, de la citada Directiva y podrd ser
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considerado, por tanto, adquirente legitimo de una copia de un programa de ordena-
dor, a efectos del articulo 5, apartado 1, de la referida Directiva, y gozar del derecho
de reproduccién previsto en esta tltima disposicidn.

B. COMUNIDAD ANDINA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

El sistema de agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual
conlleva para el titular la extincién de sus derechos exclusivos a nivel global, de
suerte que una vez que el titular de los derechos de propiedad intelectual pone
en el tréfico comercial los productos que incorporan tales derechos, se agota para
este su 7us prohibendi sobre los mismos, independientemente del territorio en que
se haya hecho esta primera puesta en el comercio. En este sentido, Moure sefiala:

De acuerdo con el alcance territorial, el agotamiento adoptado por la Comunidad
Andina es el internacional ya que con la primera comercializacién de los productos
identificados con la marca en un mercado extranjero se configura la limitacidn. Significa
la plena libertad de las subsiguientes ventas de los productos identificados con la marca
auténtica tanto fuera como dentro del pafs en que se encuentra registrada, una vez
su titular la ha comercializado en cualquier lugar del mundo. (Moure, 2002, p. 14).

A nivel jurisprudencial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los
procesos 2-Al-96 y 11-IP-96, hizo referencia a la necesidad de armonizar el derecho
exclusivo conferido por la propiedad industrial con las normas de competencia
y con el principio de libre circulacién de mercancias, en los siguientes términos:

La organizacién del mercado comiin incluye la eliminacién de los obstdculos que se
oponen a la libre circulacién de bienes, de personas, de servicios y de capitales, como
punto de partida preponderante para el desarrollo de una estrategia comun caracterizada
por la coordinacién de las politicas de los Estados Miembros, que se fundamente en
la busqueda de grados superiores de integracién para hacer trdnsito hacia el mercado
comun latinoamericano establecido por el articulo 1° del Acuerdo de Cartagena como
meta primordial del proceso de integracién andina. El articulo 3° del mismo instru-
mento sefiala como mecanismo para alcanzar los objetivos del Acuerdo, la organizacién
y establecimiento de un programa de liberacién de intercambio comercial, més alld de
los compromisos derivados de la ALaDI, y del establecimiento de un arancel externo
comun. No cabe duda de que en virtud de estos instrumentos, la libertad de circula-
cién de mercancfas constituye hoy una etapa avanzada en el proceso de integracién
andina, hasta el punto de que es el momento oportuno para que la jurisprudencia
comunitaria y la doctrina desarrollen la libertad esencial de circulacién de mercancias

como paradigma para el avance de la integracién a nivel andino y latinoamericano.
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Paralelamente a la libre circulacién de mercancias, el sistema andino de integracién
ha desarrollado mediante normas derivadas, el régimen comun de tratamiento sobre
marcas, patentes, licencias y regalias contemplado en el articulo 27 del Acuerdo de
integracién. Este régimen, contenido en Decisiones de la Comisidn, se ha basado en
principios desarrollados por el derecho comparado, y por organismos internacionales
de proteccidn a la propiedad industrial como la omp1 y el Acuerdo TRIPS para trazar un
sistema de proteccién al derecho exclusivo de uso de la marca, de patentes y similares.

Ante la presencia de un régimen comunitario que protege el uso exclusivo de la marca,
considera el Tribunal que resulta necesario entrar en un proceso de conciliacién entre
la proteccién del ejercicio legitimo de los derechos sobre propiedad industrial, y la
necesidad de impedir el ejercicio abusivo de tales derechos que pueda limitar artifi-
cialmente el comercio en la subregién.

En este pronunciamiento del Tribunal de la caN es de resaltar la prevalencia que se
le pretende dar a la libre circulacién de bienes y servicios a nivel comunitario, por
lo cual el establecimiento de un sistema de agotamiento internacional del derecho
permite el libre trdnsito de bienes y servicios y evita monopolios, ademds de ser, en
nuestra opinién, una medida que concilia los extremos de ¢jercicio legitimo de los
derechos de propiedad intelectual y la abolicién de su ejercicio abusivo.

En cuanto a las ventajas y desventajas del régimen de agotamiento adoptado por
la can, la doctrina ha sefialado que son los consumidores quienes mayores beneficios
obtienen con este tipo de agotamiento, toda vez que se fomenta la competencia
en el mercado, con lo cual el consumidor tendrd mayores ventajas a la hora de
elegir y satisfacer sus necesidades, por regla general a costos mds asequibles para
su capacidad econdmica. Por su parte, los detractores opinan que el agotamiento
internacional y, en consecuencia, la admisién de las importaciones paralelas, afectan
gravemente a los productores y titulares de derechos de propiedad intelectual, en
la medida que el importador independiente entra a competir en el mercado y se
aprovecha del esfuerzo productivo de aquellos asi como de su know how. Ademds,
sefialan que se puede inducir en error al consumidor puesto que se le hace creer
que los bienes ofrecidos provienen directamente de las redes de distribucién del
titular, con lo que se podria desestimar la invencién y el desarrollo', lo cual podria
generar una situacién de competencia desleal.

A propésito del agotamiento del derecho, el Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Andina se ha pronunciado sobre la existencia de esta institucién como
limitacién a los derechos marcarios en algunas ocasiones'; sin embargo, solo en
tres casos ha dado desarrollo al tema. A continuacién se hard mencién de estos.

13. Cfr. al respecto JuAN Davip CAsTRO GARCIA. “El agotamiento de los derechos de
propiedad intelectual”, ponencia en el v Congreso de la Propiedad Intelectual, 2008.

14. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 5-IP-94: “De todas mane-
ras corresponde observar aqui que la exclusividad en el uso de la marca que otorga el
registro es relativa, ya que no se trata de la concesién de un monopolio en el sentido
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Los dos primeros hacen referencia a los procesos 2-AI-96 y 11-IP-96, accién
de incumplimiento interpuesta por la Republica de Venezuela contra la Reptblica
del Ecuador y solicitud de interpretacién prejudicial de los articulos 107 y 110 y
de la disposicién final de la Decisién 344 de la Comisién del Acuerdo de Carta-
gena, respectivamente, que se refieren al reconocido caso Belmont. Allf los hechos
fueron los siguientes:

1. Bigott tiene registrada la marca Belmont en Venezuela para distinguir ciga-
rrillos, desde el 18 de marzo de 1963; el 14 de septiembre de 1992 fue concedida
a Plurimarcas, empresa que el 5 de octubre del mismo afio otorgé licencia de uso
a la mencionada Bigott, primero para el territorio venezolano y luego también
para Colombia y Ecuador.

2. Ademds de Bigott y Plurimarcas, la marca Belmont pertenece en otros paises
a empresas que también forman parte del grupo British American Tobacco.

3. En Ecuador la marca Belmont fue registrada el 12 de diciembre de 1963
por Philip Morris, sin oposicién. La marca “Extra Suave” tiene registro en Ecuador
desde el 5 de abril de 1976, a favor de Tanasa.

4. Philip Morris transfiri6 sus derechos sobre la marca a la sociedad Tanasa,
quien posteriormente la cedid a Itabsa y esta nuevamente la transfirié a Philip
Morris Inc. en 1994, quien otorgé licencia de uso a Itabsa.

5. E112 de julio de 1976 el registro de la misma marca Belmont fue concedido
en Ecuador a la empresa Bigott.

6. En 1977 Philips Morris Productos, Inc. demandé el registro de la marca
Belmont en Ecuador por parte de Bigott. Las partes, mediante acuerdo de transac-
cién, convinieron el allanamiento de Biggot a las pretensiones de la demandante.

7. El 17 de marzo de 1994 Itabsa acudié a la Administracién de Aduanas de
Tulcdn para impedir la importacién del producto Belmont de Bigott y el 24 de

de otorgar pura y llanamente una preferencia Gnica para la explotacién de una fuente de
riqueza. El articulo 75 de la Decision 85 da alcance al sentido de la exclusividad en el uso
de la marca registrada cuando establece que su titular no podrdi oponerse a la importacidn o
internacién de mercancias o productos originarios de otro Pais Miembro que lleven la misma
marca” (resaltado fuera del texto). Proceso 17-IP-98: “La proteccién ideal en el derecho
marcario andino serfa la derivada de un registro dnico, pero lo cierto es que éste no ha sido
establecido hasta ahora, y entonces deberdn determinarse por cada pafs las reglas aplicables
a los casos concretos. La ampliacién del concepto de territorialidad que se consagra en el
inciso 2° del articulo 93 de la Decisién 344 se refiere unicamente al caso de que el registro
y las solicitudes de marcas presentadas en cualquier Pais Miembro pueda permitir a su
titular presentar observaciones en los demds paises de la subregién. También se exceptia
de la territorialidad el caso del agoramiento del derecho consagrado en el articulo 106 de
la Decisién 344” (resaltado fuera del texto). Proceso 69-IP-2000: “Se deduce asi que el
derecho sobre la marca no es ilimitado, y, por el contrario, el ejercicio de acciones contra
terceros puede verse restringido por motivos relacionados con la identidad de la persona,
su seudénimo o domicilio; debido a propésitos de identificacién o de informacién; o con
la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legitimamente marcados; o
para indicar la compatibilidad o adecuacién de piezas de recambio o de accesorios utilizables
con los productos de la marca registrada (articulo 105); asi como también en virtud del
agotamiento del derecho (articulo 106) y de la coexistencia marcaria en la Subregién a la
que se refiere el articulo 107 de la Decisién 344” (resaltado fuera del texto).
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marzo del mismo afio Itabsa y Tanasa (propietaria de la marca Extra-Suave) se
dirigieron al MICIP para que se instruyera al Director de Propiedad Industrial y a
otras autoridades con el fin de prohibir las importaciones del producto venezolano
Belmont Extra Suave.

8. El 4 de noviembre de 1994 la Direccién Nacional de Propiedad Industrial
de Ecuador, mediante Resolucién 0940889, prohibié la importacién de cigarrillos
Belmont fabricados por Bigott y su comercializacién en el territorio ecuatoriano.

9. E128 de abril de 1995 la Republica de Venezuela interpuso accién de incum-
plimiento contra la Republica de Ecuador por incumplimiento del ordenamiento
juridico andino, baséndose en una restriccién al comercio derivada de la resolucién
de la Direccién de Propiedad Industrial.

10. El 27 de septiembre de 1995, la Junta consideré que Ecuador incumplié
lo dispuesto en el ordenamiento andino, al haberse restringido indebidamente
importaciones de productos originarios de otro pais miembro. La nota no fue
aceptada por el gobierno ecuatoriano segin la demandada.

11. La Junta, mediante Dictamen Motivado 25-95 de 1995, determiné que
cuando el gobierno ecuatoriano prohibié la importacién de cigarrillos Belmont
venezolanos, el titular de la marca registrada en Ecuador no estaba haciendo uso
de la misma dentro del propio mercado ecuatoriano; que la exportacién por parte
de Ecuador no representaba utilizacién en los términos del articulo 107 de la De-
cisién 344; que el incumplimiento se circunscribia al momento en el cual la marca
no estaba siendo utilizada por el titular en su territorio; y que no constitufa un
incumplimiento del ordenamiento juridico andino la prohibicién de importacio-
nes, a partir del mes de abril de 1994, fecha en que el uso calificado en territorio
nacional de la marca local quedd acreditado.

Con relacién a los hechos mencionados, el Tribunal Andino, haciendo referencia
a los derechos del titular marcario, consideré:

En atencidn precisamente a las limitaciones al uso exclusivo de la marca, [...] a propé-
sito del andlisis de normas similares de la Decisién 85 del Acuerdo de Cartagena, este
Tribunal al referirse al tema en el Proceso 5-1P-94, observé “que la exclusividad en el
uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesién de
un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia tnica para

la explotacién de una fuerza de riqueza”.

La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibend;i estd dirigida a evitar
que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusién en el mercado.
El Tribunal en el Proceso 12-IP-96 expresd, en efecto, que “la marca no cumple sus
funciones y sus objetivos, mientras el titular no la ponga en circulacién o en movi-
miento” [...]. La légica de esta disposicién estd dada, de una parte, por la necesidad
de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o
similares en el mercado ven afectada su capacidad de seleccién como demandantes de
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bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusién fundada en la defensa de
los empresarios quienes como primeros oferentes del producto estdn interesados en que
se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la
calidad del mismo, su origen y las caracteristicas especiales que posee.

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal declaré el incumplimiento por parte de la
Republica de Ecuador de la Decisién 344 de la Comisién, por haber prohibido las
importaciones de cigarrillos Belmont provenientes de Venezuela, durante el periodo
transcurrido entre el 18 de abril de 1994 y el momento inmediatamente anterior a
la expedicién de la Resolucién 0940889 de la Direccién de Propiedad Industrial,
del 4 de noviembre de 1994, fecha después de la cual el incumplimiento cesé.

Es oportuno rescatar, del pronunciamiento del Tribunal, que los derechos ex-
clusivos derivados de la concesién de una marca no son absolutos, en la medida que
no puede considerarse que tales derechos otorguen a su titular facultades tendientes
a limitar la libre circulacién de bienes y servicios en el mercado comunitario. En
efecto, sostuvo el Tribunal en el mismo fallo:

Ante la presencia de un régimen comunitario que protege el uso exclusivo de la marca,
considera el Tribunal que resulta necesario entrar en un proceso de conciliacién entre
la proteccidn del ejercicio legitimo de los derechos sobre propiedad industrial, y la
necesidad de impedir el ejercicio abusivo de tales derechos que pueda limitar artifi-
cialmente el comercio en la subregién. Ya lo habia advertido el Tribunal en el proceso
1-1P-87 (Gaceta Oficial N° 28 de 15 de febrero de 1988) cuando sefial$ “la necesidad
de armonizar el derecho exclusivo a una marca con las normas protectoras de la libre

competencia y con el principio de la libre circulacién de mercancfas”.

A pesar de los lineamientos sefialados por el Tribunal en estas sentencias, debemos
aclarar que en ninguno de los dos casos se configuré la hipétesis del agotamiento
del derecho, toda vez que no se trataba de la comercializacién de productos de un
mismo productor o titular sino de productos identificados con marcas similares
o idénticas, entrando el Tribunal a hacer un andlisis de confusién entre signos
distintivos y a aplicar las limitaciones propias de la coexistencia de marcas.

El tercer pronunciamiento del Tjca en relacién con el agotamiento del derecho
se dio en el marco del proceso 24-IP-2005, cuyos hechos se resefian a continuacién:

1. La importadora Amauta S.A. es titular de la marca Scissors Superior Quality
Safety Matches (en lo sucesivo Scissors) en Pert, la cual distingue productos de la
clase 34 de la clasificacién de Niza.

2. E128 de mayo de 1996, Amauta S.A. interpuso denuncia por infraccién a los
derechos de propiedad industrial contra Neuquen S.A., por la venta en el mercado
local a un precio menor de productos identificados con su marca. Ademds, solicit6
la aplicacién de las medidas cautelares a que hubiere lugar.

3. E129 de mayo de 1996, la Oficina de Signos Distintivos admitié la denuncia,
y ordend la prictica de una inspeccién judicial en los locales de Neuquen S.A.,
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con ocasién de la cual se verificé la existencia de cajas de fésforos distinguidas con
la marca Scissors y se procedié a decretar la inmovilizacién de tales productos.

4. El 31 de octubre de 1996, mediante Resolucién 13910-96-Indecopi/osp,
la Oficina de Signos Distintivos declaré fundada la denuncia y prohibié el uso de
la marca Scissors por parte de Neuquen S.A.

5.El21 dejunio de 1999, Neuquen S.A. interpuso demanda contenciosa adminis-
trativa contra Indecopi para que se declarara la invalidez de la resoluciones 13910-96-In-
decopi/ospy 1999/TPI-Indecopi, esta tltima confirmando la primera. La demandante
propuso la excepcién de agotamiento del derecho sobre la marca y alegé la violacién
de los derechos de libre competencia, libertad de empresa y de propiedad al haberse
decomisado la mercancfa y prohibido la comercializacién de la misma.

Indecopi, por su parte, alegé que no tenfa lugar la figura del agotamiento
del derecho propuesta por la demandante ya que los productos importados por
Neuquen S.A. no eran los legitimamente marcados por Amauta S.A. sino que
provenian de otra empresa, situacién que podfa generar confusién en el publico
consumidor, motivo por el cual se opuso al uso de su marca en Pert.

En esta oportunidad el Tribunal consideré:

... conforme al sistema andino, la tnica forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de
la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el 7us prohibendi
para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o
servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusién al consumidor que
es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular
de la marca, en el pais de inscripcion, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio
del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria.

(Proceso 33-IP-2000, G.O.A.C. N° 581 de 12 de julio del 2000, marca MaxMara).
Mis adelante, sefala esta sentencia:

La importacién paralela es aquella que efectiia legalmente un importador distinto al
representante o distribuidor autorizado, es decir aquella que se efecttia con un producto
de marca legftima, pero fuera de la cadena comercial oficial. No existen razones para
prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su
titular, cuando esta importacidn es realizada por el titular o con su consentimiento;
pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su
titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podria
considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarfan
infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

El agotamiento del derecho es el limite establecido a los derechos conferidos al titular

de una marca que le impide a su titular oponerse a la sucesiva comercializacién de sus
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productos o a obtener rédito econémico por éstas una vez realizada la primera venta.
Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera
venta, después de la cual la mercancia tiene libre circulacién en un mercado integrado.
Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras
no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien.

Por otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en el
Concepto 02007889 del 4 de abril de 2002, se pronuncié sobre el régimen del
agotamiento internacional del derecho sobre marcas, indicando:

[E]l agotamiento del derecho de marca consiste bdsicamente en que, una vez efectuada
la primera venta del producto legitimamente marcado, el titular de la marca pierde
control sobre su futura destinacién (por razén del derecho sobre la marca y sin perjui-
cio de otras limitaciones de orden contractual). Dicho en otros términos, se agota su
derecho después de efectuada la primera venta. Como consecuencia de este principio,
el titular o licenciatario de la marca no estd facultado para impedir la importacién
de productos y la circulacién en el mercado nacional de productos legitimamente
identificados con la marca que hayan sido puestos en el comercio, en el pais o en el
exterior, mediante su venta o cualquier otro medio licito por el titular de la marca o

un tercero autorizado o vinculado econédmicamente al titular.

El tema, como puede advertirse, tiene intima relacion con las llamadas importaciones
paralelas que se presentan cuando terceros importan a un pais los productos marcados
y luego en el mismo los comercializan, habiendo sido éstos previamente introducidos
al pafs exportador por su titular, terceros por él autorizados o empresas vinculadas al
mismo y siendo allf legalmente adquiridos por tales terceros.

La adopcidén del sistema de agotamiento internacional del derecho de patentes,
acogido por la Comunidad Andina de Naciones, permite las importaciones paralelas
de los productos y procedimientos patentados, toda vez que, como se sefalé antes,
con la primera puesta en el comercio del producto o procedimiento patentado se
agota a nivel mundial el derecho del titular.

DERECHO DE AUTOR

En el régimen de la Comunidad Andina los derechos de autor y conexos se encuen-
tran regulados en la Decisién 351 del Acuerdo de Cartagena y la Ley 23 de 1982.
En cuanto al desarrollo jurisprudencial, no existe pronunciamiento alguno del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que haga referencia al agotamiento
del derecho en lo que a derecho de autor y derechos conexos se refiere. La misma
situacién se presenta en Colombia, donde tampoco existen sentencias al respecto;
el desarrollo de la materia se limita al Concepto 2-2005-6647 emitido por la
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Direccién Nacional de Derecho de Autor —pNDA- el 14 de julio de 2005. En la
consulta presentada a esta entidad, la actora planteaba el siguiente interrogante:

;La legislacién colombiana de derechos de autor, al consagrar el derecho autoral de
distribucién adopta lo que se ha denominado en las legislaciones del copyright el
“principio del agotamiento del derecho de distribucién con la primera venta” o, por el
contrario, nuestra legislacién, fundamentalmente a través de la Decisién Andina 351
de 1993, adopta y consagra un derecho autoral de distribucién amplio y general, con
prerrogativas de arrendamiento y alquiler, derecho que no estd sujeto a restricciones
especificas y en virtud del cual los autores y sus causahabientes pueden controlar el
destino de los ejemplares de la obra con gran amplitud?

Al respecto, la DNDA se pronuncié indicando lo siguiente:

272

La figura del agotamiento del derecho extingue la posibilidad del autor o del titular
patrimonial de la obra de controlar las posteriores distribuciones de los ejemplares
después de efectuada la primera venta, pero dejando en libertad a los titulares del
soporte para adelantar posteriores distribuciones.

La doctrina ha identificado tres posibles modos en los que se puede determinar el agota-

miento del derecho patrimonial de autor: a nivel nacional, regional o internacional [...]

Los particulares modos de agotamiento del derecho de distribuir son asumidos de
manera expresa por las legislaciones internas o de tipo regional. Cuando ello no ocurre,
significa que no existe limitacién alguna para los autores o titulares.

Es asf como, aun reconociendo un derecho de distribucién en el articulo 6, el Tratado
de la ompI sobre Derecho de Autor de 1996, establece en el numeral 2, de la misma
disposicion:

“Nada en el presente Tratado afectard la facultad de las Partes Contratantes de determi-
nar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicard el agotamiento del derecho del
pdrrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original

o de un ejemplar de la obra con autorizacién del autor”.

Asf las cosas, siendo Colombia Parte Contratante de este Tratado, ejerce la facultad
de determinar los eventos en que se agota el derecho de distribucién después de la
primera venta.

Al no ser esta facultad ejercida por Colombia y al no existir disposicién aplicable a
la Comunidad Andina en los términos de la Decisién Andina 351 de 1993, podrd
concluirse que no existe limitacién alguna para los autores o titulares patrimoniales de
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obras, a fin de controlar la distribucién del original o de los ejemplares de sus creaciones.
En otras palabras, bajo nuestra regulacién, su derecho de distribucién no se agota.

De tal manera, respecto de obras protegidas por el derecho de autor, cualquier tipo de
distribucién que se adelante, deberd contar con la previa y expresa autorizacién de su

titular, independientemente de cudl sea el pais de origen de la obra.

Bajo este entendido, el titular de derechos patrimoniales goza de un poder amplio y
general para controlar cualquier manifestacién del derecho de distribucién sobre su
obra o ejemplares de la misma.

En este concepto la DNDA bdsicamente sefiala que Colombia, al hacer parte del
Tratado de la omp1 de 1996 sobre Derecho de Autor, tiene la facultad para regular
la manera en que se aplicard el agotamiento en materia de derecho de autor y, al no
hacerlo, es decir, no existir regulacién aplicable, se entiende que no se da esta figura.

La anterior afirmacién desconoce la normatividad comunitaria en la materia. En
efecto, basta recordar que las normas comunitarias a las que el Estado colombiano se
ha adherido hacen parte del conocido bloque de constitucionalidad y son, ademds,
normas supranacionales. En este sentido, ha sefialado la doctrina “que la normativa
andina obliga a todos los poderes de los Estados sin distincién en todo su territorio,
sin limitaciones de orden estatal, regional o municipal y que el ciudadano comin
adquiere obligaciones y derechos cuyo cumplimiento puede exigir tanto ante sus Tri-
bunales nacionales, como ante las instancias administrativa y judicial comunitarias”.

En este orden de ideas es aplicable y tiene plena vigencia el agotamiento del
derecho de cardcter internacional, por ser este el adoptado en la Comunidad An-
dina de Naciones. Adicionalmente, la posicién de la DNDA resulta contraria a un
ordenamiento juridico como el colombiano, que pugna desde la propia Constitu-
cién Politica por establecer un escenario de libre competencia y libre circulacién
de bienes, toda vez que sostener que no hay agotamiento del derecho sobre los
ejemplares comercializados abre las puertas a la presencia de monopolios en cabeza
de los titulares de los derechos y se erige como una potencial prictica restrictiva de
la competencia en la medida que impide que nuevos agentes econémicos —como
podria serlo un importador paralelo o independiente— ingresen a competir con estos
bienes sobre los cuales se ejercid, hasta antes de ponerse en el trifico comercial,
una serie de prerrogativas exclusivas y excluyentes.

A propésito, ZAPATA LOPEZ sostiene que, “en un marco de libre competencia, lo
natural es que exista una libre circulacién de bienes y servicios, incluidos los bienes
protegidos por el derecho de autor, generando para sus productores la obligacién
de competir sanamente por un mercado y para los usuarios la oportunidad de
acceder a tales bienes con un mejor precio””.

15. Declaraciones de FERNANDO ZAPATA retomadas en [www.sieca.int/site/Cache/17990
00000879/17990000000879.pdf].
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Adicionalmente, en el mismo concepto, la Direccién Nacional De derecho de
Autor, al sefialar que cualquier tipo de distribuciéon que se adelante deberd contar
con la previa y expresa autorizacién de su titular, independientemente de cudl sea
el pais de origen de la obra, estd cerrando la puerta a las importaciones paralelas
de obras protegidas por el derecho de autor en este caso, con lo cual impide que
autores nacionales que han introducido sus obras en el pais puedan ser conocidos
en otros escenarios y que sus obras sean adquiridas en territorios donde, en con-
diciones de comercializacién normal, serfan inasequibles para los consumidores.
De igual forma cierra la puerta a que los consumidores nacionales tengan acceso
a la cultura, acceso que se ve menguado puesto que las obras extranjeras suelen
tener altos costos en el mercado.

Por otra parte, debe recordarse que el agotamiento recaerd sobre los ejemplares
comercializados por el titular de los derechos o por un tercero autorizado por este,
caso en el cual dicho titular habrd visto recompensada su labor intelectual (en el
supuesto de que sea el mismo autor) o su inversion (en el evento de que se trate
de un cesionario oneroso de derechos) con esa primera puesta en el comercio. Por
tal razén, la aplicacién del agotamiento del derecho conlleva la proscripcién de un
ejercicio abusivo por parte del titular sobre los derechos exclusivos que le otorga
el ordenamiento juridico.

En efecto, existen posiciones doctrinarias contrarias al concepto citado en
relacién con la existencia del agotamiento del derecho de autor en la can. Al res-
pecto, Madrid sostiene que no es cierto que no exista regulacion del agotamiento
del derecho de autor, por el contrario, del articulo 13 literal d) de la Decisién 351
se desprende que en esta materia también se aplica el régimen de agotamiento
internacional adoptado en la Comunidad Andina. El autor sefala expresamente:

La Decisién Andina 351, Régimen Comtn sobre Derechos de Autor y Conexos,
prescribe en su articulo 13.d) que el autor tiene el derecho patrimonial exclusivo
de prohibir (o autorizar) la importacién al territorio de cualquier Pais Miembro de
copias hechas sin la autorizacién del titular del derecho. Esto es, que tal facultad no
existe cuando las copias se han hecho con la autorizacidn del titular, caso en el cual se
puede afirmar que el derecho de éste se ha agotado y por tanto no puede oponerse a
la importacién paralela.

[...] el articulo 13.d) de la Decisién 351 ya citado, si regula lo atinente al agotamiento
del derecho o importacién paralela, cuando permite al titular prohibir la importacién

de obras hechas sin su consentimiento'®.

Asi, el elemento fundamental mencionado por el literal d) del articulo 13 citado se
refiere a la autorizacién o consentimiento por parte del autor o sus derechohabientes

16. [http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/tlc_importaciones%20paralelas.htm].
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para la primera comercializacién de la obra, de manera que aquella importacién
que ha sido realizada con su autorizacién no podrd ser controlada porque las pre-
rrogativas del titular se habrdn agotado.

Otro punto importante es el sefialado por la doctrinante argentina DELIA
Lipszyc, quien dice:

[S]i bien hay una tendencia en los paises latinoamericanos a reconocer un derecho de
distribucién (Costa Rica, Espafia, Honduras, El Salvador, Perd, entre otros), el aspecto
a clarificar es el tema del agotamiento del derecho, en donde se procura dar respuesta
al interrogante de si el titular del derecho de autor puede seguir controlando la venta
de ¢jemplares de la obra, una vez se ponga legitimamente en circulacién. Los paises
miembros de la Unién Europea por ejemplo, contemplan un agotamiento del derecho
de distribucién que se traduce en la posibilidad de un tercero de efectuar reventas de
ejemplares puestos en el comercio por medio de la venta al publico, sin necesidad de
disponer de la autorizacién del titular del derecho de distribucién.

En conclusién, la posicién adoptada por la Direccién Nacional de Derecho de
Autor en el mencionado concepto es inadecuada en un sistema econémico como
el nuestro y el de la Comunidad Andina de Naciones. Por otra parte, resultaria
insuficiente la argumentacién dada por la DNDA en dicho concepto, toda vez que,
aunque existiese un vacio legal en Colombia frente al tratamiento del agotamiento
del derecho respecto al derecho de autor, este no serfa motivo para sustraer dicha
materia de la aplicacién de esta limitacién que es transversal a la propiedad inte-
lectual. Asi las cosas, el agotamiento de los derechos en punto del derecho de autor
tiene plena aplicacién en nuestro ordenamiento juridico por ser una institucién
consagrada en el mismo y por permitir un escenario de libre competencia, y resulta
necesario un desarrollo jurisprudencial y doctrinario en este sentido.

CONCLUSIONES

1. El agotamiento del derecho es una limitacién a los derechos exclusivos derivados
de la propiedad intelectual, especificamente al derecho de exclusiva o ius prohibendi
sobre la distribucién del producto que se ha puesto por primera vez en el comercio.

2. La existencia del agotamiento del derechos presupone la configuracién de
ciertos elementos:

a. Para que el agotamiento se dé es necesario que exista una primera venta o
comercializacién de los productos sobre los cuales recae la proteccién, es decir, los
derechos de propiedad intelectual.

b. Esa primera puesta en el mercado se debe hacer por el titular o por terceros
con el consentimiento de este.

c. El efecto del agotamiento es la pérdida o extincién de ciertas prerrogativas
por parte del titular.
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d. La finalidad del agotamiento es proteger la libre circulacién de mercancias
e impedir el bloqueo de la comercializacién o distribucién de productos.

3. La tendencia de la jurisprudencia europea ha sido la de aceptar el agotamiento
comunitario siempre que medie consentimiento expreso o tdcito del titular del
derecho y la comercializacién se haya hecho en alguno de los paises miembros de
la Comunidad/Unién Europea.

4. En este orden de ideas, al permitirse el agotamiento del derecho comunitario
bajo los presupuestos enunciados, el Tribunal ha dado via libre a las importaciones
paralelas como fenémeno econémico consecuente del agotamiento de los derechos
conferidos por una patente, y esto dando prevalencia a la libre circulacién de bienes
y servicios por el Espacio Econémico Europeo y a la bisqueda de un escenario de
competencia mercantil homogéneo, en aras de lograr con ello el crecimiento que
se busca con la integracién econémica.

5. Asi, el sistema de agotamiento del derecho que se maneja en la Comunidad/
Unién Europea brinda mayores garantias para el consumidor final en el sentido
de permitir configurar un exceso de oferta en donde este podrd escoger la que mds
le convenga y la que esté acorde sus necesidades.

6. La Comunidad Andina ha adoptado un modelo de agotamiento del derecho
internacional, dando total cabida a las importaciones paralelas. Sin embargo, el
desarrollo jurisprudencial al respecto es precario.

7. Existen excepciones al agotamiento del derecho, principalmente en el émbito
marcario. Se trata de eventos en los que, por motivos legftimos, se encuentra una opo-
sicién justificada por el titular a la comercializacién de los productos rotulados con su
marca, toda vez que han sido alterados luego de su primera comercializacién de forma
tal que perjudican el buen nombre de su titular y, en general, van en desmedro de su
good will. Tales circunstancias se presentan cuando el agente econdmico que actia como
importador paralelo reenvasa o reetiqueta el producto original creando confusién en el
consumidor quien relaciona la marca con determinada calidad y origen empresarial.

8. La autorizacién de las importaciones paralelas resulta ser una medida equili-
brada, en el sentido que no implica una violacién ni un perjuicio desproporcionado
a las prerrogativas del titular de derechos de propiedad intelectual toda vez que
la importacién paralela se da una vez los derechos del titular se han agotado, y al
mismo tiempo permite la entrada de nuevos productos al mercado, lo que genera
una mayor oferta, permitiendo la competencia de precios y el acceso a medica-
mentos de menor costo.

BIBLIOGRAFIA
AUTORES

CaSTRO GARCIA, JuAN DAVID. “El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”,
disponible en: [www.lapropiedadindustrial.net/textos/ Agotamiento] DCpdf. pdf].

276



EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO A LA LUZ DEL DERECHO COMUNITARIO...

CONCEPCION RODRIGUEZ, JOSE Luis. “Aspectos jurisprudenciales mds destacados
en la aplicacién del derecho de marcas”, en Tercer Seminario Regional sobre
Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, Antigua, 2004.

Comisién de las Comunidades Europeas. Comunicacién de la Comisién relativa
a las importaciones paralelas de especialidades farmacéuticas cuya comerciali-
zacién ya ha sido autorizada, Bruselas, 2003.

CORDERO ALvAREZ, CLARA IsABEL. “El agotamiento de los derechos de propiedad
intelectual de patente y marcas, en materia de salud publica, a la luz de la omc
y la UE: Especial referencia a la jurisprudencia del TJCE sobre el reenvasado”,
en Saberes, vol. 4, 20006.

CORREDOR BELTRAN, DieGo E. Delitos contra la propiedad industrial, Bogotd,
Universidad Santo Tomds. 2005.

DURAN, Liviana; FELIPE GARCIA, CAMILO EMURA y VERONICA PELAEZ. “Comercio
electrénico y entorno digital”, en La Propiedad Inmaterial, N° 4, 2002.

GOMEZ SEGADE, JOSE A. El derecho de autor en el entorno digital, articulo 3.3
de la Directiva 29-2001.

HINESTROSA, FERNANDO. Derecho civil, Obligaciones, Bogotd, Universidad Exter-
nado de Colombia, 1969.

Hinkes, ErRic MATTHEW. “Access controls in the digital era and the fair use/first
sale doctrines”, Santa Clara Computer and High-Technology Law Journal, May
2007, 23, 4.

HurtADO, MARIA FERNANDA. Agotamiento del derecho, Bogotd, Universidad Ex-
ternado de Colombia, 2007.

Karmanovitz, SALOMON. “Colombia en las dos fases de globalizacién”, en Semina-
rio Internacional sobre la Globalizacién, La Habana, 3 a 10 de febrero de 2007.

KEELING, DaviD. “La propiedad industrial e intelectual en el 4mbito del derecho
comunitario”, 2001, disponible en: [www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/5/
RIE_019_001_071.pdf].

LipGArRD, HaNs HENRIK. The international exhaustion of trade mark rights after
silhouette: The end of parallel imports?

Lirszyc, DEuA. En Memorias del Tercer Congreso Iberoamericano sobre Derecho de
Autor y Derechos Conexos, tomo 1, Uruguay, 1997.

MaDRID B., Luis ANGEL. Importaciones paralelas (agotamiento de los derechos
de propiedad intelectual), octubre de 2005.

MaGo CarraNzA, OscarR AuGUsTO. Derecho marcario: importaciones paralelas
en la legislacién nacional, 3 de septiembre de 2008.

MASACRE FUENTES, JOSE. Los efectos de la patente en el comercio internacional,
Barcelona, Bosch, 1989.

MASSAGUER, JOSE. “El agotamiento del derecho de marca y las importaciones pa-
ralelas”, conversatorio sobre marcas, organizado por la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual (omp1) en cooperacidn con el Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual (sar1) y el Postgrado en Propiedad Intelectual de

277



Carolina Barragin, Miguel Ceballos, Diana Marin y Oscar Tamayo

la Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas de la Universidad de los Andes,
Caracas, 9y 10 de julio de 1998.

MASSAGUER, JOSE. Mercado comiin y patente nacional (Agotamiento comunitario y
proteccidn territorial absoluta), Barcelona, Bosch 1989.

MEDINA ORTEGA, MANUEL. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 1° de
enero a 31 de marzo de 1971, disponible en: [www.cepc.es/rap/Publicaciones/
Revistas/5/RIE_001_001_227.pdf].

MicHaL, KroL y JakuB MANCL. The Principle of Exhaustion of Copyright in
digital environment.

MOURE, JuaN GUILLERMO. Alcance y limitaciones de los derechos de propiedad
industrial. Documento preparado en el marco del Seminario de la ompr para
los Paises Andinos sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual
en frontera, Bogotd, 10 y 11 de julio de 2002.

RaNGEL Ort1Z, HORACIO. “Agotamiento del derecho de patente”, ponencia pre-
sentada en el Seminario Colombus sobre Propiedad Industrial, Universidad
de Salamanca (Espafia),10 a 11 de diciembre de 1991.

RENGIFO GARCIA, ERNESTO (p. web). Abuso de posicién dominante en la propiedad
intelectual, disponible en: [www.cecolda.org.co/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=16&/Itemid=40].

RENGIFO GARCIA, ERNESTO. Del abuso del derecho al abuso de la posicidn dominante,
Bogotd, Universidad Externado de Colombia. 2002.

RoseLL, MONICA. Marco institucional y seguridad juridica en la Comunidad
Andina, 1999.

Ruslo Torres, FeLPE. “El agotamiento del derecho en el derecho de autor y los
derechos conexos y la propiedad industrial”, disponible en: [www.sieca.org.
gt/publico/proyectosdecooperacion/proalca/pi/revistas/R3A2/ElAgotamien-
todelDerecho.htm].

SANCHEZ O., IssAMARY. “La marca comunitaria’, disponible en: [http://74.125.45.132/
search?q =cache:YYrvthSIMHKk]:www.legalinfo-panama.com/articulos/articu-
los_65.htm marca +comunitaria8¢hl + =es&ct=clnk&cd=38gl=co&lr=lang_es].

SERNA, JuaN CARLOS. La utilizacién de las obras en el entorno digital: comercio
electrénico y modelos de negocio en el sector audiovisual.

SHERWOOD, M. ROBERT. Propiedad intelectual y desarrollo econdmico, Buenos Aires,
Editorial Heliasta.

STEPHEN, ELIAS y RICHARD STIM. Patent, copyright and trademark, 7* ed.

WEGBRAIT, PABLO. Las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de distri-
bucidn en materia de derecho de autor, Biblioteca 11DA, boletin de mayo de 2004.

ZamMuDIO, TEODORA. Proyecto de Investigacién D 012, “Régimen juridico de la
conservacion y de la gestién de la biodiversidad y del conocimiento tradicional
asociado”, acreditado en el Programa usa C y T 2001-2002, Resolucién C.S.
5009/00.

278



EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO A LA LUZ DEL DERECHO COMUNITARIO...

ZAPATA, FERNANDO. El derecho de distribucion de las obras, Bogotd, diciembre de
1997, disponible en: [www.sieca.org.gt/publico/proyectosdecooperacion/
proalca/pi/revistas/R1A2/ElDerechodeDist.htm].

Zapata LorEZ, FERNANDO. “El derecho de distribucién de las obras”, documento
preparado para CERLALC/UNESCO en el marco del Comité de Expertos sobre
Libre Circulacién del Libro en Iberoamérica, Bogotd, 9 a 11 de noviembre
de 1997, en Felipe Rubio Felipe (ed.). £/ agotamiento del derecho en el derecho
de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial, disponible en: [www.
sieca.org.gt/publico/proyectosdecooperacion/proalca/pi/revistas/R3A2/EIA-
gotamientodelDerecho.htm)].

DOCUMENTOS Y PAGINAS DE INTERNET

Commission on Intellectual and Industrial Property. “Exhaustion of intellectual
property rights”, 7 January 2000.

Commission on Intellectual and Industrial Property. “One view, shared by a small
minority of ICC members, is that international exhaustion of rights will allow
for greater competition which in turn will benefit consumers and remove
artificial entry barriers from individual markets”, 7 January 2000.

Copyrights@AaLLISSUES http://www.aallnet.org/committee/copyright/pages/
issues/firstsale.html

Comunidad Andina de Naciones: [www.comunidadandina.org/normativa/dec/
d351.htm].

Direccién Nacional de Derecho de Autor de Colombia. Concepto 2-2005-6647
del 14 de julio de 2005.

Direccién Nacional de Derecho de Autor de Colombia. Concepto 2-2006-13257
del 18 de diciembre de 2006.

Estudio Yataca Abogados. Firma de Abogados Lima-Pert, Blogspot Signos dis-
tintivos: http://signosdistintivos.blogspot.com/2008/09/derecho-marcario-
importaciones.html

La Tecla, Revista Digital. Dossier “Economias de enclave en la Cuenca Amazé-
nica y la regién del Chaco: los ciclos del caucho y el tanino”, Silvia Simois
de Bayon, disponible en: [http://www.icarodigital.com.ar/numero4/dossier/
Dossiersilviabayon.htm].

Ministerio del Interior y de Justicia., Direccién Nacional de Derecho de Autor de
Colombia. Respuesta a la comunicacién radicada el dia 2 de junio de 2005,
con el nimero 1-2005-10791.

Ministerial Declaration on the Uruguay Round, parte 1, “Negotiations on Trade
in Goods”, item D.

Organizacién Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI). “El agotamiento
de los derechos a escala internacional”, en: [http://www.wipo.int/sme/es/
ip_business/export/international_exhaustion.htm], consultado el 5/05/2010.

279



Carolina Barragin, Miguel Ceballos, Diana Marin y Oscar Tamayo

Organizacién Mundial para la Propiedad Intelectual (ompr1). Tratado sobre Dere-
cho de Autor (wcT) (1996), disponible en: [www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/
trtdocs_wo033.html#P81_7852].

Secretarfa de Integracién Econdmica Centroamericana: [www.sieca.org.gt./publico/
ProyectosDeCooperacion/Proalca/PI/Revistas/Otros/502.htm].

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Concepto 02007889
del 4 de abril de 2002.

Universidad de Buenos Aires. ,,Propiedad Industrial/Intelectual & Mercado. El
principio denominado ‘agotamiento del derecho de marca™: disponible en:
[www.dpi.bioetica.org/docdpi/canterosilva.htm].

Universidad de Buenos Aires. Propiedad Industrial/Intelectual & Mercado. De-
recho Titular: Dra. TEODORA ZAMUDIO, en: [www.dpi.bioetica.org/docdpi/
canterosilva.htm].

The Section 108 Study Group: [www.section108.gov/].

280



