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1. LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS Y DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAIL

H ERMNFE EE /NS REF BiNE B EiE e R R/lREJ

Es indudable la importancia econdémica que han adquirido los
derechos de propiedad intelectual y no podemos pasar por alto que la
falta de respeto a ellos constituye un obstaculo para la inversion, par-
ticularmente extranjera, y para el desenvolvimiento de la actividad
economica y de la creatividad, aunque tampoco podemos omitir sefia-
lar que existen ocasiones en que los propios derechos de propiedad
intelectual constituyen barreras no arancelarias para el libre trafico de
mercancias.

Tratdndose de negociaciones comerciales multilaterales encontra-
mos que la primera iniciativa para incluir ¢l tema de propicdad inte-
lectual en la agenda de la Ronda Uruguay del Acuerdo General de
Aranceles y Comercio (GATT), partié de los Estados Unidos de
Ameérica. En mayo de 1986, un grupo formado por once de las prin-
cipales corporaciones de ese pais constituyd ¢l Comité de Propiedad

" Texto base de la conferencia dictada por el autor, en la Mesa Redonda La libre circulacion de
mercancias y los derechos de propiedad intelectual, organizada por la Barra Mexicana,
Colegio de Abogados, A.C.
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Intelectual, con el propdsito de obtener consenso internacional dentro
del sector privado. Para ello, se pusieron en contacto con las comu-
nidades de negocios de Europa Occidental y Japdn, las que a su vez
formularon peticiones semejantes a sus respectivos gobiernos.

Asi se prepar6 el camino que culmino en septiembre de 1986 con
la Declaracion Ministerial de Punta del Este, que contiene un mandato
de negociacidn sobre este tema.

La inclusién en la agenda de la Ronda Uruguay del GATT de un
mandato de negociacion fuerte sobre proteccion de Ia propiedad inte-
lectual, implica el reconocimiento de que la proteccién inadecuada o
inefectiva constituye una barrera al comercio internacional y puede
ser considerada, en consecuencia, una forma de proteccionismo. En
efecto, alli donde la propiedad intelectual no es protegida razonable-
mente, bienes desarrollados a costa de enormes inversiones y afios de
esfuerzo son facilmente desplazados del mercado por imitaciones o
falsificaciones que pueden ser ofrecidas a un precio mucho més bajo
en razoéon de la disparidad de costos. Puesto que el objctivo funda-
mental del GATT es la liberalizacion del comercio mundial por medio
de la reduccion de las barreras comerciales y otras distorsiones de la
competencia internacional, constituye un vehiculo adecuado para el
establecimiento de estandares minimos de proteccion de los aspectos
de la propiedad intelectual que se¢ relacionan directamente con el
comercio internacional.

Una vez formulado dicho mandato de negociacién, se procedid a
la segunda etapa consistente en elaborar un anteproyecto de codigo
que contuviera un conjunto de principios fundamentales que determi-
nen los estandares minimos de proteccion de la propiedad intelectual
requerida a los paises signatarios. Con la concurrencia de los princi-
pales grupos empresariales de los Estados Unidos, Europa Occidental
y Japodn, se prepard un informe de noventa y ocho paginas titulado
Estructura basica de las disposiciones del GATT para la pro-
teccion de la propiedad intelectual. Propuesta de las comunida-
des empresariales de Europa, Japon y Estados Unidos, que fue
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presentado en la mesa de negociaciones de junio de 1988, siendo el
fruto de casi dos afios de trabajo conjunto.

Dicho documento fue el antecedente de lo que actualmente se
conoce como «TRIPS», que constituye el proyecto de acuerdo en
materia de propiedad intelectual a ser suscrito por los miembros del
GATT, documento que inspird preponderantemente las negociaciones
trilaterales que sobre el tema se dieron dentro del marco del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte.

En afios recientes, en ias relaciones comerciaies de México con ios
Estados Unidos de América, el tema de la propiedad intclectual ha
sido recurrente, sin olvidar que el Acuerdo Marco Bilateral sobre
Comercio e Inversion de noviembre de 1987, que dio origen a un
amplio proceso de consulta, incluy6 en su agenda de accidn inmedia-
ta, los temas de agricultura, electronica, textiles, acero, inversion
extranjera, transferencia de tecnologia, proteccion a los derechos de
propiedad intelectual e intercambio de servicios. De lo anterior se
desprende claramente la importancia que el tema de propiedad inte-
lectual ha tenido en las relaciones comerciales bilaterales
Meéxico-Estados Unidos de América.

Por otro lado, vale la pena sefialar que dentro del proceso de nego-
ciacion del Acuerdo de Libre Comercio entre Canada y los Estados
Unidos de América, la materia de propiedad intelectual fue uno de los
rubros mas importantes de la negociacion, y habiéndose inclusive
redactado el capitulo respectivo para ser incorporado en el Tratado
suscrito por dichos paises, finalmente se dej6 a un lado y no se incluyd
en el texto final del acuerdo.

Haciendo referencia al tema especifico de la libre circulacion de
mercancias, texto denominado TRIPS, alude en la primera declara-
cion del capitulo al establecer que las partes, con el desco de reducir
las distorsiones y obstaculos al comercio internacional, y consideran-
do la necesidad de promover una proteccion efectiva y adecuada a los
derechos de propiedad intelectual asi como para asegurar que las
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medidas y procedimientos para lograr la aplicacion efectiva de los
derechos de propiedad intelectual no constituyan por si mismos barreras
al comercio legitimo, han llegado a un acuerdo.

Iguaimente, el articuio 6° de dicho documento toca el tema del
agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, y sostiene que
para efectos de la solucion de controversias en términos del Acuerdo,
y de conformidad con las disposiciones de los articulos 3 y 4, ningtin aspecto
del Acuerdo se usara para abordar o tratar el tema del agotamiento de los
derechos de propiedad intelectual.

Como se puede apreciar de lo anterior, es claro que dentro del
mismo seno del GATT no se aporta ninguna solucidon concreta al tema
de la libre circulacion de mercancias, particularmente en cuanto al
aspecto de las importaciones paralelas, entendidas éstas como la intro-
duccion de mercancias legitimas a un determinado territorio, llevada
al cabo por una persona distinta al titular de la marca o a su licenciatario
en dicho territorio, sin el consentimiento de estos tltimos.

Ello no implica que también puedan darse casos de importaciones
paralelas en que los derechos de propiedad intelectual involucrados
scan patentes, o bien derechos de autor, aun cuando la mayor parte de
los casos han guardado relacidn con la institucion de las marcas.

Finalmente, el articulo 41 del texto de TRIPS y que se refiere a la
aplicacion efectiva de los derechos de propiedad intelectual, en su
primer parrafo establece que los procedimientos seran aplicados de
tal manera que impidan la creacion de barreras al legitimo comercio
y proporcionen salvaguardas contra el abuso de los procedimientos.

II. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA
DEL NORTE

El tema de propiedad intelectual dentro del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLC),constituyé uno de los seis
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grandes rubros de la negociacion al lado de los de acceso a mercados,
reglas de comercio, servicios, inversion y solucién de controversias,
lo que denotaba la gran importancia que se¢ le dio a nuestra materia en
dicha negociacién, indudablemente derivada de que en el seno del
Acuerdo General de Aranceies y Comercio (GATT), en su Ronda
Uruguay, también existian negociaciones en materia de propiedad
intelectual.

Una vez concluidas las negociaciones, el capitulo XVII del TLC
es el que se refiere al tema de propiedad intelectual, mismo que esta
formado por 21 articulos y 4 anexos.

El objeto de este trabajo, es decir, la libre circulacion de mercan-
cias y los derechos de propiedad intelectual en el TLC, sélo es abordado
en el articulo 1701.1., que es del tenor literal siguiente:

«Cada una de las Partes otorgard en su territorio, a los nacionales de otra
Parte, proteccion y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad
intelectual y asegurara que las medidas destinadas a defender esos derechos no
se conviertan a su vez en obstdculos al comercio legitimoy.

El texto de dicho precepto surgio particularmente en la ronda de
negociaciones del TLC, que tuvo lugar en la ciudad de Dallas, Texas,
en el mes de febrero de 1992, y respondio a las necesidades de equi-
librio entre los distintos paises firmantes del TLC, en relacion con sus
sectores privados.

En el caso especifico de nuestro pais, siempre ha existido
inaniatind nar narte Aal cantar indngtrial nara ayitar lag imnartasinnag
juiviul pul paiiv dul SULUT Hibusuldl pdia Lvital 1as HIpouiiatbiuiivs

La oposicion del sector industrial surge fundamentalmente por el
hecho de que para contar con una licencia exclusiva para el uso de
una marca en un determinado territorio, hubo que invertir cantidades
en ocasiones considerables, ademas de que durante la vigencia del
respectivo contrato de licencia de uso de marcas, ha seguido efec-
tuando erogaciones por concepto de publicidad, propaganda, creacion
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de imagen, etcétera, gastos que evidentemente no esta obligado a lle-
var al cabo el importador paralelo y que probablemente le beneficien.

Por otro lado, desde el angulo del sector comercial, siempre se ha
considerado como plausibie ia autorizacion o toierancia de ias impor-
taciones paralelas, ya que éstas contribuyen al abaratamiento de los
productos o mercancias, existe un mayor abasto en ¢l mercado y evita
el pago de rentas monopolicas.

Considerando dicha situacion, se adopto la solucion antes trans-
crita en el texto del TLC, que consiste de manera fundamental en una
declaraciéon de caracter general y muy amplia, ejemplificativa de los
principios del libre comercio, que deja a la legislacion de cada pais,
la regulacion de la libre circulacion de mercancias, en relacion a los
derechos de propiedad intelectual, sin que éstos puedan constituir un
obstaculo al comercio legitimo.

También es importante destacar el texto del ultimo parrafo de la sec-
cion I del articulo 1714 del TLC, relativo a la defensa de los derechos
de propiedad intelectual, que reproduciendo fundamentalmente los prin-
cipios contenidos en el articulo 41 de TRIPS, establece lo siguiente:

«Estos procedimientos se aplicardn de tal manera que se evite la creacion de
barreras al comercio legitimo y que se proporcionen salvaguardas contra el
abuso de los procedimientosy.

III. LAS SOLUCIONES EN LA LEGISLACION Y

EERWAINRERN TERN IR TLNE A FOE QY SIS VRIAMA FREL ALY EREE

JURISPRUDENCIA DE LOS PAISES SIGNATARIOS DEL
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL
NORTE

3.1. Canada
Tanto en Canada como en los Estados Unidos de Am¢érica, el dere-

cho consuetudinario tiene una mayor importancia que las normas de
derecho escrito o codificadas.
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En el caso concreto del tema que nos ocupa, existen dos resolu-
ciones recientes y de gran importancia dictadas por la Corte Federal
de Canada, relacionadas con articulos del llamado «mercado gris».

En el caso de H. J. Heinz Company of Canada Ltd. v. Edan Food
Sales Inc., que se decidio el 13 de febrero de 1991, la Corte dictd una
medida interlocutoria impidiendo a Edan la importacion a Canada
para su reventa, de salsa catsup marca HEINZ fabricada por la com-
pafiia matriz de Heinz-Canadd en los Estados Unidos de Ameérica.
Desde el afio de 1940, Heinz-Canadd a habia sido la titular de la
marca registrada //EINZ en Canada. Usando solo ingredientes cana-
dienses, producian salsa catsup HEINZ de acuerdo con su propia
receta y todos los avisos publicitarios eran producidos y pagados por
la empresa canadiense. En base a ello, la Corte, por lo menos en un
nivel interlocutorio, sostuvo que Heinz-Canada estaba legitimamen-
te facultada para proteger su marca respecto de productos importados,
aun cuando €stos tuviesen su origen en la empresa matriz.

El caso Heinz es indicativo de que la Corte Federal esta preparada
para reconocer los derechos de los titulares canadienses de marcas para
controlar la importacion paralela por parte de compaiiias relacionadas,
por lo menos en aquellas situaciones en donde la compafiia canadiense
ha sido la titular de las marcas durante cierto tiempo y ha establecido
dentro de Canada los procesos de produccion y distribucion.

Sin embargo, en una decision posterior, de fecha 9 de agosto de
1991, la Corte Federal rechazd el dictar una medida interlocutoria
para impedir a la misma parte demandada, es decir, a Edan, la importa-
cion de productos de café de Nestle-U.S. en una supuesta contravencion
de los derechos marcarios de Nestlé-Canad.

En el caso Nestlé Enterprises Limited v. Edan Food Sales Inc., la
parte actora era el usuario registrado de la marca NESCAFE propie-
dad de la compafiia suiza, Société des Produits Nestlé S.A. La usuaria
fabricaba y vendia en Canada diversas mezclas de cabé bajo la marca
NESCAFE. Edan import6 a Canada café marca NESCAFE Mountain
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Blend producido por el licenciatario en los Estados Unidos, de la
propietaria suiza de la marca.

La Corte rechazé la peticion de Nestlé-Canada para el otorga-
miento de una medida interlocutoria, toda vez que la parte actora no
demostré haber sufrido un dafio irreparable. Aun cuando la Corte ana-
lizo cuidadosamente el caso Heinz para emitir su resolucion, deter-
mind que estaba en presencia de una situacion distinta, toda vez que
en el caso Heinz el actor era el titular de la marca y no un usuario
registrado, ademas de que el empaque de la salsa catsup HEINZ
hecha en los Estados Unidos era virtualmente idéntico con el del pro-
ducto HEINZ hecho en Canadé, situacién que no se daba en el caso
Nestlé.

Vale la pena destacar el caso Nestlé porque sacd a la luz publica la
cuestion de si la exclusion de articulos del llamado «mercado gris» es
congruente con las disposiciones del Acuerdo de Libre Comercio
Canada-Estados Unidos del afio de 1988 (FTA). Edan hizo valer el
FTA para apoyar la propuesta de que ¢l derecho de marcas no debe
crear una barrera a la posibilidad de importar articulos de los Estados
Unidos para su venta en Canada. Toda vez que la Corte resolvio no
dictar 1a medida interlocutoria, la cuestion de determinar si el FTA
proporcionaba una defensa adicional no fue abordada. No obstante, la
Corte indico que la relevancia del FTA en relacion a la controversia
planteada no era clara y que en todo caso la parte demandada, es decir
Edan, debid haber presentado argumentos mas amplios.

De manera especifica, la Corte indico que para considerar este
punto la parte demandada debid probar que el procedimiento extraor-
dinario descrito en el articulo 1088 del FTA se habia convertido en
ley doméstica de Canada. Este articulo permite a una corte canadien-
se 0 de los Estados Unidos pedir los puntos de vista de su gobierno
respecto de la interpretacion de un asunto ante la Corte. Los
gobiernos canadiense y estadounidense intentarian alcanzar un
acuerdo respecto de la interpretacion, misma que comunicarian
consecuentemente a la Corte.

119



LA LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS Y LOS DERECIHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

Ademas, la parte demandada tendria que demostrar que existia un
punto de interpretacion y persuadir a la Corte para que ésta solicitara
los puntos de vista del Poder Ejecutivo del Gobierno, siendo esta
decision de la Corte meramente discrecional conforme al FTA.

3.2. Estados Unidos de América

Tratandose del derecho de los Estados Unidos de América, la
mayor parte de los casos relacionados con importaciones paralelas se
apoyan en las secciones 32 y 43(a) de la Ley Lanham. La seccion 32
establece la proteccidén en contra del uso de una marca que sea una
reproduccion, falsificacion, copia o imitacion en colores de una
marca registrada, sin el consentimiento de su titular y cuyo uso pueda
causar confusion, error o engafio en el consumidor. En cambio, la sec-
cion 43(a) establece la proteccion en contra del uso, en relacion con
la comercializacion de articulos, de una faisa indicacion de origen,
falsa descripcion o apariencia. Cabe destacar que la seccion 32 solo
es aplicable a las marcas registradas en los Estados Unidos, en tanto
que la seccion 43(a) se aplica tanto a marcas registradas como a las
que no lo estan. En todo caso, el actor tendra que demostrar que los
articulos de la parte demandada son tan semejantes, que podria llegar
a considerarse que tuvieron su origen en el propietario auténtico de la
marca o fueron patrocinados por el mismo.

En los casos que se han resuelto conforme a dichos preceptos y en
los que han estado involucrados articulos del mercado gris, no exis-
ten normas claras para determinar si existe confusion o semejanza. En
vez de ello, los tribunales aprecian cada situacion de manera casuis-
tica. Sin embargo, de manera constante, las cortes han determinado en
primer lugar si los articulos de mercado gris son genuinos, por ejem-
plo, si los articulos son los mismos que los distribuidos por el pro-
pietario de la marca en los Estados Unidos. Si los productos no son
genuinos; y son comercializados bajo la misma marca que la perte-
neciente al titular de la marca en los Estados Unidos, las cortes han
decidido que existe posibilidad de confusion y han prohibido la
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importacion de los articulos. Por otro lado, si los productos son autén-
ticos, las cortes han procedido a examinar la relacion entre el propie-
tario de la marca en los Estados Unidos y el origen de los articulos de
mercado gris, y si el propietario de la marca en los Estados Unidos ha
contribuido al prestigio de 1a marca de manera diferente al prestigio
adquirido por la marca fuera del territorio de los Estados Unidos.

En el caso Premier Dental Products Co. v. Darby Dental Supply Co.?,
la Corte expidio una orden preliminar para impedir que los articulos de
mercado gris pudieran entrar al mercado. El actor era el distribuidor
exclusivo en los Estados Unidos de materiales dentaies producidos
por un fabricante de Alemania Occidental. Las dos compaiiias invo-
lucradas eran independientes. El actor, habia adquirido el registro de
la marca IMPREGUM en los Estados Unidos, por medio de una
cesion. La parte demandada importaba articulos IMPREGUM comer-
cializados en el mercado europeo y que eran idénticos en composi-
cion a los de la parte actora, pero el empaque era diferente. Como
fundamento de su orden, la Corte considerd que el actor habia sido el
mayorista exclusivo en los Estados Unidos de articulos IMPREGUM
durante aproximadamente diez afios, habiendo invertido mucho tiem-
po y dinero en la promoeioén del producto ademads de que garantizaba
la satisfaccion del consumidor y estaba intimamente vinculado al prestigio
simbolizado por la marca IMPREGUM en los Estados Unidos.

En un caso muy similar, Weil Ceramics & Glass, Inc. v. Dash *, la
parte actora que era el distribuidor exclusivo de obras de porcelana
LLADRO y ademas propietario de la marca en los Estados Unidos,
solicitd que se le prohibiera a la parte demandada la importacion de
articulos de mercado gris por violacidn, entre otras, de las secciones
32 y 43 de la Ley Lanham. Cabe hacer notar que la parte demandada
importaba articulos LLADRQO auténticos. La Corte, al dictar la orden
de prohibicion, enfatizé la propiedad del registro marcario en los
Estados Unidos por parte de la actora, ademaés del prestigio que habia
construido dicha parte alrededor de la marca.

* 794 F 2d 850, 230 USPQ 233(CA 3 1986).
# 618 F Supp 700, 227 USPQ 737 (D NJ 1985).
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La parte demandada sostuvo que conforme a la «doctrina del ago-
tamiento», la actora no podia prohibir la venta de articulos LLADRO
genuinos en los Estados Unidos y que tenian su origen en el licen-
ciante extranjero. La Corte defini¢ la doctrina del agotamiento en los
siguientes términos:

«Conforme a esta doctrina, aplicada dentro de las fronteras de un territorio,
el titular de una marca no puede controlar los articulos marcados una vez que
los ha puesto en el flujo de comercio. Después de la primera venta, se
considera agotado el control del titular de la marca».

Lucgo sostuvo que la doctrina sc podia aplicar cuando ¢l propic-
tario de la marca en los Estados Unidos tiene relacion con el propie-
tario extranjero de la marca o fabricante, pero afirmé que la doctrina
no es aplicable si el propietario de la marca en los Estados Unidos ha
desarrollado un prestigio distinto en sus productos.

En los casos de Model Rectifier Corp. v. Takachiho International
Inc. *, relacionado con la marca TAMIYA y OSAWA & Co. v. B & H
Photo *° se sostuvieron criterios similares, y en este ultimo, en que la
actora era la distribuidora exclusiva de equipo fotografico de alta cali-
dad MAMIYA y propietaria de la marca en los Estados Unidos, la
Corte expuso ¢l principio de territorialidad de las marcas, en los
siguientes términos:

«Este principio reconoce que una marca tiene existencia legal independien-
te de acuerdo con las leyes de cada pais y que su adecuada funcion legal no
consiste necesariamente en especificar el origen o lugar de manufactura de
un articulo (aunque en ocasiones, de manera incidental lo puede hacer), pero
mas bicn consistc cn simbolizar ci prestigio domdstico dei titular local dcl
registro, de tal manera que el publico consumidor pueda confiar con expec-
tativas de constancia, en la reputacion doméstica que ha creado en la marca
su propietario, y el mismo debe estar seguro que su prestigio y reputacion
(valor de la marca) no serd afectado por el uso de la marca llevado al cabo
por terceros en el mercado domésticoy.

+ 220 USPQ 508 (CD Calif 1982), aftd 221 USPQ 502 (CA 9 1983).
* 589 F Supp 1163, 1173-74, 223 USPQ 124, 131-32 (SDNY 1984).
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En el caso de NEC Electronics v. CAL Circuit Abco °, el Noveno
Circuito, sosteniendo que los articulos genuinos no pueden crear con-
fusion, revocd el interdicto preliminar otorgado por la Corte de
Distrito. El actor, que era el titular del registro de la marca NEC en
los Estados Unidos y que habia adquirido el mismo en virtud de una
cesion, ademas de ser subsidiaria total de NEC Japan, demando a la
otra parte por infraccion de sus derechos marcarios conforme a la Ley
Lanham, en virtud de vender en los Estados Unidos «chips» para
computadora fabricados por NEC Japan y que habia adquirido en el
extranjero a precios mas bajos. La Corte sostuvo que no podia haber
infraccion de derechos marcarios si los articulos eran genuinos, aun
cuando la venta habia sido hecha sin el consentimiento del propietario
de la marca en los Estados Unidos.

Por otro lado, la Seccion 42 de la Ley Lanham faculta al propietario
de la marca, para depositar su marca en el Servicio de Aduanas a fin de
impedir la importacion de articulos que ostenten una copia o simulacion
de la marca registrada. Esta disposicion es, en su mayor parte, semejan-
te a la seccidon 526 de la Ley de Aduanas, en la que desde luego se han
apoyado reclamaciones por concepto de importaciones paralelas.

En los casos fundados en dichas disposiciones legales, se¢ ha invocado
siempre como precedente la decision adoptada por la Suprema Corte
de Justicia de los Estados Unidos en 1923, en ¢l caso A. Bourjois &
Co. v. Aldridge.

En dicho asunto, en que se habian transmitido los derechos de una
marca originalmente francesa a una empresa estadounidense, limita-
da dicha transmision al territorio de los Estados Unidos de América
respecto de articulos cosméticos, se le solicitdo a la Suprema Corte
determinar, primero, si la venta en los Estados Unidos de los produc-
tos de la compaiiia francesa constituian una invasion de los derechos
marcarios de la parte actora, es decir, la empresa estadounidense; y

¢ 231 USPQ 956 (CD Calif 1986), revd 810 F 2d 1506, 1 USPQ 2d 2056 (CA 9 1987).
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segundo, si el Servicio de Aduanas podia impedir la entrada de los
cosméticos genuinos MANON LESCAUT. En su opinion, la Suprema
Corte contestd ambas cuestiones, de manera afirmativa.

No obstante el criterio de 1a Suprema Corte, 10s tribunales no pro-
hiben invariablemente el acceso de articulos de mercado gris, con
apoyo en la seccion 42 de la Ley Lanham.

Ante dichas circunstancias, la Suprema Corte de Justicia en el
célebre caso K Mart Corp. v. Cartier, Inc., resuelto ¢l 31 de mayo de
1988, pretendid resolver todas las aristas que habian surgido respec-
to de las importaciones paralelas o mercado gris; sin embargo, su
resolucion fue demasiado ambigua, ya que por un lado decidio res-
tringir determinadas importaciones de mercado gris, pero permitié
que otras continuaran. Desafortunadamente, el caso se decidid con
fundamentos técnicos muy superficiales. No se abordaron los aspec-
tos de la propiedad intelectual o Ia posicion del consumidor alrededor
del mercado gris y dejaron la situacion de €ste tan oscura como habia
estado antes de la decision.

3. 3. México

En el caso de nuestro pais, el tema de importaciones paralelas es
tratado por primera vez, a nivel legislativo, en la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial, 1a que en sus articulos 22, frac-
cion 11 y 92, fraccién 11, aborda el tema, por un lado tratindose de
patentes, y por ¢l otro en materia de marcas.

Como consecuencia de tan reciente innovacion legislativa, no
existe a la fecha ninglin precedente de interpretacion judicial del
alcance de las mencionadas normas. Dichos preceptos son del tenor
literal siguiente:

«Articulo 22.- El derecho que confiere una patente no producira efecto
alguno contra:
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»IL. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patenta-
do u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera
sido introducido licitamente en el comercio».

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

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

»Queda comprendida en este supuesto ia importacion de ios productos a ios
que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribu-
cidn o comercializacion en M¢éxico cn los términos y condiciones quc sciiale
cl reglamento de csta Icy».

De la simple lectura de ambos textos se puede establecer un con-
traste en las disposiciones que nos llevaria a concluir que en materia
de patentes no estd permitida la importacion paralela, y en cambio
tratindose de marcas si es factible.

La anterior aseveracion se apoya en el hecho de que la fraccion IT del
articulo 22 reconoce la institucién del agotamiento local y ordinario del
derecho de patentes, y por lo tanto prohibe la importacion paralela de
productos patentados, no debiendo pasar por alto el hecho de que la ini-
ciativa de Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, pre-
sentada por el Ejecutivo Federal en el mes de diciembre de 1990 al H.
Congreso de la Union, contenia en la fraccion II del articulo 22 un texto
similar al que actualmente existe en materia de marcas, mismo que fue
a1 minada nar la I (A mara da Qanadarags como go m d ania

111111auu POr 1a 1. Laiiidra ¢ >Cnadaorcs, COmo SC pucac

dictamen correspondiente, sosteniendo lo siguiente:

«Es de reiterarse la necesidad de que las personas fisicas o morales que estan
procurando invenciones en México, cuenten con la proteccion legal adecua-
da y asi se fomente el desarrollo industrial de sus inventos. En este sentido,
las importaciones del producto patentado procedentes de paises donde la pro-
teccion juridica es dudosa o insatisfactoria, les afectaria adversamente. Por
ello, se propone eliminar el segundo parrafo de la fraccion 11 del articulo 22».
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Tratandose de marcas, es indudable que si estan permitidas las
importaciones paralelas, y el Reglamento de la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial, que estd por expedirse, deberd
regular de manera cuidadosa este aspecto, para evitar la introduccion
de mercancia falsificada, que no cae dentro del supuesto legal, ade-
mas de establecer reglas precisas para determinar lo que se debe
entender por «introduccion licita en el comercio».

El tema de la libre circulacion de mercancias y su relacion con los
derechos de propiedad intelectual, ha dado lugar a una abundante
doctrina y jurisprudencia en el extranjero, esperando que en México
ocurra lo mismo, con motivo de la puesta en vigor del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, siendo deseable que se esta-
blezcan, tanto a nivel reglamentario como jurisprudencial, criterios
claros y definidos sobre el particular.
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