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RESUMEN:

Una de las caractensticas mas impartantes de bos registros de maecas es que sobre sus titulares recae un dereche al uso exchusive, lo que
permite peobubir a terceres of uso no autorizade, Sin embargo, esta facultad no es abyoluta ¥ s¢ ogota cuando la ley admite utifizar libremente
on ¢ comercio de prodectos identificados cen 1 marca del tiralar, Un requesic una autonzaclon.

Las Impertationes paedielas son una fusnte de ese agotamiento del derecho y serin tratadas en este artuo a través de un breve repaso
por la teeria y por pronunciamieneos cantenides en la grisprudencla naconal y comenitaria andina

Palabias dhavee: Propiedad stelectual — Propeedad indusirial — Desecho de marcas — Agotamiento def dereche — Impurtaciones paralela
~ (omerao intemacional

ABSTRACT:

One of the most important characteristics of a trademark regrstrations consist on the Sact their owners have a nght to exclusive use, which
miakes it possible to prohibit unauthorized use to third parties. However, this power is not absedute and s exhansted when the | sdmits to
ts freely use in the trade of peodcts identified with the holder’s tradermark, wahout requinng an authonzation

Pasatlel imports are 2 source of this exhaustation of the right and will be treated in this aticle theough a bref review of the theary and
pronouncements contained im national and comemretary jurisprudesce.

Key words: Intellectedl Property - industrial Property - Fradeonark Law — Extaustion of the right - Parallel imports ~ Intemational trade,

I.  INTRODUCCION

Cualquier evento que implique una restriccion al
ejercicio de un derecho de exclusiva concedido
y protegido por ¢l Estado, representa un cues-
tionamiento importante donde la legislacion y
las autaridades competentes deben responder
adecuadamente a fin de que los mismos inte-
reses contenidos en el derecho de exclusiva no
se encuentren desprotegidos por las propias
decisiones de las autoridades,

Una de las caracteristicas mas importantes de un
registro de marca, que constituye un derecho de
propiedad, es la facultad de excluir, que se encuen-
tra representada en las actividades que los titulares
pueden desplegar en funcion al derecho legalmen-
te reconocido por el Estado, para prohibir e impedir
el uso no autorizado del signo de su titulanidad.

El valor econdmico del derecho de propiedad,
en este caso la concesion de un registro de
marca, alcanzara su mas alto valor econoemico,
mientras esa facultad de excluir genere mayores
y mejores niveles de aplicacion.

Sin embargo, existen limitaciones a ese derecho
de exclusiva que han sido entendidas por la le-

gislacion, la jurisprudencia y la doctrina como
agotamiento del derecho, lo cual no incorpora
la voluntad del titular del derecho para decidir
por el destino del uso de su signo.

A continuacion, trataremos las implicancias del
agotamiento del derecho de marcas, a partir
de la existencia de las importaciones paralelas,
haciendo un breve repaso por la teoria, para
revisar y comentar posteriormente, algunos pro-
nunciamientos contenidos en la jurisprudencia
nacional y comunitaria andina.

Il. PANORAMA GENERAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL Y EL COMERCIO

Los derechos de propiedad intelectual pue-
den guardar una relacion de dependencia con
los actos de comercio, en 1anto estos ultimos
conducen a la materlalizacion de rentabilidad
del derecho concedido en exclusiva por parte
del Estado a favor del titular. Ademas, una
consecuencia natural del éxito empresarial
se encuentra reflejada en la posibilidad de
exportar a fin de acceder a mercados mas
competitivos donde las estrategias empresa-
riales permitan obtener margenes de utilidad
cada vez mayores'.

1. Una mayor referencia con relacion a actividades sduaneras, puede encontrarse en; GALIANG, Emerson y BENITES,
Gabriel, “Prevenir ames que famentar. £l difema de fas impovtaciones paralelas” Actualidad Juridica, tomo 282, Lima:

mayo 2017, p, 278-289.
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La faceta negativa del derecho de exclusiva
sobre una marca determina que el titular pueda
oponerse al uso o registro de signos que puedan
afectar su derecho. De ese modo, dependerd del
titular del derecho que la marca sea utilizada de
acuerdo a los términos previamente estableci-
dos conforme a su voluntad.

Ana Maria Pacon senala que “el aumento de las
importaciones paralelas es una consecuencia
l6gica de una economia ampliamente libera-
lizada e internacional, que va a adquirir mayor
importancia con el aumento del trafico de mer-
cancias entre los Estados™.

Al respecto, coincidimos con lo afirmado por
Ana Maria Pacon, pues las importaciones parale-
las hacen frente a la posibilidad de que solamen-
te el titular de la marca o terceros autorizados
por este, tengan a su cargo la distribucion y
comercializacion de los productos identificados
con dicha marca. Asl, se genera una competen-
cia intra-marca que debera ser tolerada por el
titular y que retirard de su esfera de dominio la
posibilidad de controlar €l precio del producto’.

Sin embargo, el tratamiento legislativo a nivel
global ha establecido una serie de pardmetros
que ponen una limitacion al ejercicio de los ti-
tulares de derechos de marcas, especificamente
con relacion a los mercados internacionales,
Asl, encontramos a las importaciones paralelas
como fuente inmediata de limitacion del ejer-
cicio exclusivo sobre estos derechos,

Il EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO

El registro de una marca otorga a su titular un
derecho de exclusiva, el cual encierra como

principio general que el titular puede impedir
el uso de sumarca por parte de terceros, sin su
previo consentimienta, Sin embargo, tal y como
se indico en lineas anteriores, este derecho no
es absoluto, ya que existen caracteristicas que
podran determinar que ese derecho de exclu-
siva se agote, es decir, la voluntad del titular no
podra ser opuesta frente a actividades en las
que se utiliza su signo.

El primer parrafo del articulo 158 de la Decision
486, trata el contenido del agotamiento del
derecho indicando lo siguiente: £/ 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 hubfese introducido en el co-
mercio en cualquier pais por el titular del registro
0 por otra persona con consentimiento del titular
0 economicamente vinculada a él, en particular
cuando los productos y los envases o embalajes
Gue estuviesen en contacto directo con ellos no
hubiesen sufrido ninguna modificacion, alteracién
o deterioro.

[DE LAS HERAS precisa que "el principio del ago-
tamiento del derecho de marca significa que el
derecho de exclusion comercial del titular de la
marca termina con la primera comercializacion
de los productos de marca realizada por €l mis-
mo O con su consentimiento. A partir de esa
primera comercializacion los productos pasan
a ser de libre comercio™,

El agotamiento del derecho de marcas ha sido
interpretado por el Tribunal de Justicia de |a
Comunidad Andina, como “el limite establecido
a los derechos conferidos al titular de una marca
que le Impide a su titular oponerse a la sucesiva

2. PACON, Ana Maria, *El agotamiento del derecho de marea”. Los retos de |2 propiedad indkestrial en el signo XXL

Lima: Indecopi y Ompl, 1996, p, 193

3 Abeno Casado Cervino refiere que ¢l objeto especifico del derecho de marca garantiza el derecho exclusivo
del titular de usar su marca en 1a primera vema de sus productos, pero ese derecho se pierde para la postenor
comercializacion, fo que representa una medida clave para favorecer la ibre circulacion de las mercancias. "8
ogotamiento del derecho de marca”. Derecho de Marcas, Barcelona: 2003, p. 201,

4. DE LAS HERAS. Tomis. “El agatamiento del derecho de marca en la jurisprindencio del tribunal de fusticia”, Estudios
sobre Propiedad industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Homenaje o. Bercovitz, Barcelona: Grupo

Espanal de lo APPI, 2005, . 587,
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comercializacion de sus productos o a obtener
rédito econdmico por éstas una vez realizada la
primera venta. Los derechos del titular sobre su
marca se agotan legaimente a partir de su primera
venta, después de la cual la mercancia tiene libre
circulacion en un mercado integrado. Esto signifi-
ca que el titular prerde todos sus derechos sobre el
bien vendido mientras no sea alterada la marca,
su distintividad o la calidad del bien™.

Asimismo, por sus caracteristicas el agotamien-
to puede clasificarse en nacional, regional/
comunitario e internacional. El agotamiento
nacional se presenta cuando la primera venta
del producto se realiza en el mercado del pais
del titular, debiendo ser realizada por €l mismo
0 con su consentimiento. En el caso del agota-
miento reglonal/comunitario se aplica la misma
caracteristica, pero el elemento territorial se
extiende a la zona comunitaria. Finalmente, el
agotamiento internacional contiene un escena-
rio territorial mas extenso, puesto que el efecto
de la primera venta se extiende a cualquier pais,
comprendiendo por tal motivo, al agotamiento
nacional y al regional/comunitario®,

Nuestro ordenamiento comunitario contem-
pla el agotamiento internacional del derecho,
estableciendo que el ingreso al comercio del
producto marcado con el signo del titular en
cualquier pais’, determinara que ese titular pier-
da la facultad de impedir los actos de comercio
posteriores con relacion a tales productos. Asi,
la primera venta del producto en cualquier
mercado, con la salvaguarda de los términos del
articulo 158, sera la que determine la pérdida

5.  Proceso 24-1P-2005,

de |a facultad del derecho de uso exclusive del
titular del signo.

IV. LAS IMPORTACIONES PARALELAS

Podemos definir a las importaciones paralelas
como los actos de comercializacion efectuados
por terceros ajenos a la produccion del bien, es
decir, que no forman parte de la red de distri-
bucidn regular de un producto determinado y
que no cuentan con vinculacién economica con
el legitimo titular®,

Las importaciones paralelas constituyen un
limite para el titular del derecho y una concesion
para el potencial comerciante o importador,
debido a que su participacion en el mercado no
tiene como elemento condicionante la autori-
zacion del titular del derecho para la finalidad
mercantil,

Siguiendo a Tomas de las Heras, la posibilidad
de usar un signo en el comercio en forma inde-
pendiente de la voluntad de su titular, a través
de la regulacion de las importaciones paralelas,
tiene una gran relevancia econémica para los
efectos del mercado y de la competencia, pues
lo contrario significaria que el titular tendria el
monopolio de importacion de sus productos de
marca, aislando estos productos del mercado y
del sistema internacional de precios.”

Lo anterior permite apreciar que desde el
punto de vista economico las importaciones
paralelas concentran los diversos intereses que
pueden existir en el trafico mercantil. Si bien

6 Cf. FERNANDEZ NOVOA, Carlos. "Manual de o Propladad industrio!™. Madnid: Marcial Pons, 2000, p. 657, PACON,
Ana Maria, Loc cit. p. 190 y ARACAMA. Ernesto, "Ef agotamiente de los derechos de marca y fas importacones
paralelos” Temas de Derecho Industrial y de la Competencia 3. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999, p. 21

7.  Debsendo haber sido realizada por ef titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o

econdmicamente vinculada a ¢l

8 Elarticulo 158 de la Decisidn 486, precisa que se entenderd gue dos personas estan economicamente vinculadas
cuando una pueda elercer dwecta o Indirectamente sobre la otrd una influencia decisiva con Especto a
la explotaciin de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejerces 18l influencia sobre ambas

personas.
9. DELAS HERAS, Tomas., Loc ot p. 586.
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es posible encontrar intereses contrapuestos,
por ejemplo, entre el titular de un derecho de
marca y su voluntad de impedir el uso en el
comercio de la misma, para los consumidores

representara una ventaja, ya que el incremento
de ofertantes se vera reflejado en la presencia
de precios mas bajos.

Sin embargo, mal hariamos en entender a las
importaciones paralelas como una libertad ab-
soluta a favor de terceros ajenos al derecho de
marca; por el contrario, nuestro ordenamiento
legal ha dispuesto los requisitos que van a
constituir el escenario permisivo para ejercer un
uso legitimo del derecho de un tercero. De esa
manera, revisaremos brevemente las condicio-
nes legalmente dispuestas para establecer un
escenario donde se presenta el agotamiento del
derecho a través de una impaortacion paralela.

V. LAS CONDICIONES DE LAS
IMPORTACIONES PARALELAS

De |a lectura del primer parrafo del articulo 158
de la Decision 486 antes citado, se advierte el
contenido del supuesto de importacion paralela
como excepcion al derecho de exclusiva del
titular de un registro de marca.

En efecto, el titular de un derecho no podra
impedir la importacién de productos que con-
tengan su marca, después de que ese producto
haya ingresado en el comercio en cualquier pais,
siempre y cuando este ingreso al mercado tenga
como sustento que fue el propio titular quien lo
efectud o que se realizo con su consentimiento
0, a través de una persona economicamente
vinculada a él. Entonces, serd la primera venta del
producto - en cualquier mercado -, de acuerdo a
las caracteristicas mencionadas, la que determine
la posibilidad de que el titular de la marca pierda
el control sobre la distribucion del mismo.

De ahi es que puede advertirse que la primera
venta del producto configura una condicion
desde el plano objetivo, en tanto se circunscribe
a un hecho concreto y verificable. Mientras que
¢l consentimiento del titular para que esa prime-
ra venta se realice, en caso haya sido efectuado
por terceros, configura una condicion subjetiva.

Ademas, del texto del articulo 158 surge un
presupuesto que circunscribe el ambito de las
importacianes paralelas al escenario donde
los productos y los envases o embalajes que
estuviesen en contacto directo con ellos no hu-
biesen sufrido ninguna modificacion, alteracion
o deterioro™.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Andina, en reciente jurisprudencia’’,
preciso que la importacidn paralela debe reunir
los siguientes requisitos:

a) Importacion efectuada por un importador
distinto al representante o distribuidor
autorizado.

b) Queel producto que se importe sea original,

¢) Sibien es un producto original esta fuera
de la cadena comercial oficial.

d) Que el producto que se importe haya sido
adquirido licitamente en el mercado de
otro pais.

e} Que el producto haya sido vendido por el
propio titular del derecho, por otra persona
con consentimiento del titular o por una
persona econdmicamente vinculada con
el titular del derecho.

Lo referido, ademas, deja claro que las licencias
exclusivas o la existencia de distribuidores ofi-

10. Cabe indicar, en forma referencial, que el Tribunal de Justicia de & Unidon Europea, a través de diferentes
pronunciamientos, ha establecido algunos criterios para determinar las caracteristicas de supuestos referidos al
estado de los productos, a Sus envases o a sus presentaciones con relacion a alegatos de agotamiento del derecho.
Al respecto, puede revisarse las Sentencias 11-7-1996 (caso Bristol-Myers Squibb), 234-2002 {caso Boehringer-1) y

206-4-2007 (caso Boehringer-ii.

11, Imerpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 573-IP-2016, con fecha 26 de junio de 2017.

Las Importaciones Paralelas como luente del Agotamiento del Derecho de Marcas

MARCAS
PATENTES
EREC

DE AMTOR

AUTORES NACIONALES

PRHOPIEDAD INTELECTUAL

ADVOCATUS |34

209

PROPIEDAD

MBI CLCL UL



de la Universidad de Lima

Revwists editadas por alumnos de la Facultad de Derecho

ADVOCATUS 134

)
—
o

ciales no son argumentos que por si mismos
determinen [a ilicitud de una importacion. Es
mas, las importaciones paralelas representan
una herramlenta que contrarresta el provecho
econdmico que un proveedor exclusivo puede
obtener, ya que los nuevos ofertantes y la compe-
tencia determinaran la reduccion de los precios.

VI. LAS IMPORTACIONES PARALELAS
COMO FUENTE DE AGOTAMIENTO DEL
DERECHO DE MARCAS

Las importaciones paralelas, conforme veni-
mos senalando, representan una herramienta
que desde el punto de vista economico busca
conciliar los diversos intereses que pueden
existir en el trafico mercantil, que van a re-
plicarse finalmente como una ventaja para
los consumidores, a través del incremento de
ofertantes que a su vez generara la reduccion
de los precios de los bienes,

La doctrina coincide en resaltar los beneficios
del ingreso de nuevos ofertantes a un merca-
do que solamente cuenta con “distribuidores
oficiales’, puesto que el derecho de exclusiva
del titular no otorga un monopolio en la dis-
tribucion de los productos identificados con
la marca."” Conforme a esa apreciacion, luego
de la primera venta, la comercializacion de las
mercancias escapara del alcance de la voluntad
del titular del derecho y, por lo tanto, el destino
de las mismas queda supeditado al desarrolle
de las actividades de comercio'',

En un procedimiento en el que se discuta un
supuesto de importacion paralela, debera
tomarse especial cuidado con la actividad
probatoria, puesto que como se verd mas
adelante, las autoridades nacionales no han
dejado de lado la prevalencia del principio de
presuncion de licitud en la conducta de los
administrados.

Por ello, apreciaremos que si bien sera determi-
nante que la documentacion que acompana y/o
sustenta la impaortacion resulte suficiente para la
verificacion de las condiciones establecidas para
una importacion paralela, también resultara
relevante que |a parte denunciante desvirtue la
presuncion de licitud de la que goza la conducta

desarrollada por cualquier importador.

La regulacion legal del agotamiento del derecho
ha permitido sobreponer el derecho al comercio
frente al derecho al uso exclusivo de la marca
por parte de su titular, restringiendo las facul-
tades que este puede desplegar al amparo de
su derecho.

A continuacion, revisaremos pronunciamientos
de las autoridades nacionales y del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina en las que se
ha evaluado a las importaciones paralelas como
fuente de aplicacion del citado articulo 158, lo
que permitira apreciar la linea de criterio segui-
da en casos concretos.

VIl. LAS IMPORTACIONES PARALELASEN LA
JURISPRUDENCIA

1. Caracteristicas en la adquisicion de los
productos - Secuencia completa en la
cadena de comercializacion,

Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG de-
nuncié a Rodasur S.A.C.", por supuestamen-
te haber importado productos falsificados
(rodamientos para motores) conteniendo
una marca de su titularidad. La denunciada
argumento que los productos que ha impor-
tado son originales, habiendo sido puestos
en el mercado por la propia denunciante,
configurandose, en ese sentido, un supuesto
de importacion paralela de productos, de
conformidad con lo establecido en el articulo
158 de la Decision 486.

12, Cfr. DE LAS HERAS, Tomds. Loc. ait, p. 588, FERNANDEZ NOVOA. Carlos. Loc. cit, p. 656 y 657 y PACON, Ana Mana,

Loc.cit.p. 193 y 194,

13 Cfr. BERTONE. Lusis y CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de Marcas”. Tomo I Buenos Aires: Heliasta, 2008, o 129,
14, Ladenuncia fue presentada con fecha 17 de pulio de 2012 y se tramitd en ¢l expedionte N° S00948-2012.
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A través de un recurso de apelacion, la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual evaluo
los argumentos de Corporacion Rodasur S.A.C.
respecto a que algunos de los productos ma-
teria de denuncia fueron adquiridos en forma
licita'. Asi, emitio 1a Resolucion N* 1297-2014/
TPI-INDECOPI de fecha 05 de junio de 2014,
senalando lo siguiente;

i) “La Declaracion Unica de Aduanas que obra
de fojas 29 a 38, las facturas que obran de
fojas 163 a 192, 249 a 266 y 421 0 454, asi
como lo manifestado porlas partes, acreditan
que, con anterioridad al inicio de la presente
accién, Corparacién Rodasur S.A.C. importo
al Peru rodamientos con la marca FAG, los
cuales fueron adquiridos previamente de la
empresa Comerciolizadora de Rodamientos
de México CRM S. de R.L. de C.V.

{...)

i) Asimismo, se encuentra demostrado, o tra-
vés de las facturas que obran de fojas 249 a
266 y 421 a 454, que los rodamientos con la
marca FAG vendidos por Comercializadora
de Rodamientos de México CRM S. de R.L. de
CV. a la emplazada, fueron adquiridos por
aquélla de la empresa Distribuciones Garflo
de Margarita Rodriguez Lozano, y esta ultima,
los adquirio de la empresa Grupo Binasa del
Norte, S.A. de CV.
boiad
fif} Respecto a la relacion que existe entre la
empresa Grupo Binasa del Norte, S.A. de CV,
cabe precisar que de una revision de la pagina
web de la accionante que obra de fojas 267 a
270, se consigna que, por lo menos hasta el
13 de junio de 2012, Grupo Binasa del Norte,
S.A. de CV. era distribuidora autorizada de
Schaeffler Technologles AG & Co. KG.

iv) Partodas las consideraciones expuestas,
se ha determinado que los rodamientos
con la marca FAG vendidos por Comer-
cializadora de Rodamientos de México
CAMS.deR.L.deCV.alaemplazadal...],
fueron adquiridas a un tercero (Grupo Bi-
nasa del Norte, S.A. de C.V.) que contaba
con la respectiva autarizacion, por lo que
dichos productos fueron adquiridos en
forma licita®

De acuerdo al andlisis, la Sala concluyé que
se habia acreditado que los productos cuya
importacion motivé la denuncia fueron adqui-
ridos a un tercero que contaba con la respectiva
autorizacion y, de acuerdo a ello, se verifico el
supuesto contenido en el articulo 158 de la
Decision 486.

Asi, la acreditacion de la existencia de una
cadena de comercializacion que contenia ne-
cesarlamente a un distribuldor autorizado de
la empresa titular de los derechos, fue lo que
permitio a la Sala verificar la existencia de una
importacion paralela y con ello el agotamiento
del derecho de la denunciante.

Como podra advertirse, resulta esenclal que
la parte denunciada cuente con la docu-
mentacion que sustente el argumento de la
existencia de una importacion paralela de
productos. En el procedimiento referido, los
medios probatorios permitieron acreditar
ante la Sala que los productos materia de im-
portacion formaron parte de una cadena de
comercializacion que inicié con una provee-
dora autorizada de Schaeffler Technologies
AG & Co. KG, y que termino en la adquisicion
de los productos por parte de Corporacion
Rodasur S.A.C. para su posterior importacion
a nuestro pais.

15, En primera instancia, la Comisian de Signos Distintivos determind que algunos de los productos importados por
la denunciada fueron adquirkdos a un distribuidar autarizado de la denuncante, par lo que respecto do tales

productos se ha configurado una importacon paralela,

Respecto def resto de productos la Comision considero que no se ha acreditado que hayan sido obtenidos de
1ercera pessona autorizade y/o de una distribuidora que tenga autorizackon para realizar actos de comerclo con
dichos productos, lo cual determing gque con relacon a dichos productos no resulte aplicable of articulo 158 de la

Decision 486.
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2.

Actividad probatoria en el
procedimiento.

Apple Inc. denuncié a Porcell SA.C.', por
supuestamente haber importado produc-
tos falsificados (cables USB) conteniendo
una marca de su titularidad. La denuncia-
da argumento que los productos que ha
importado son originales, habiendo sido
puestos en ¢l mercado por la propia denun-
ciante, configurandose, en ese sentido, un

supuesto de importacion paralela'’,

La Comisidn de Signos Distintivos, emitié
la Resolucion N* 1513-2015/CSD-INDECOP!
de fecha 6 de julio de 2015, declarando in-
fundada la denuncia al considerar que en el
presente caso se ha acreditado la existencia
de una importacion paralela. La Comision
preciso lo siguiente:

La denunciada mediante escrito de fe-
cha 02 de junio de 2015, reconocio que
adquirid, a través de una pdgina web,
los productos materia de denuncia de la
empresa americana OEM SOURCE INC,,
la cual, sequn senala, se dedica a vender
productas originales a nivel mundial,
(-..)

Conforme a lo anterior y de los medios
probatorios presentados por la denuncia-
da, es posible advertir que los productos
materia de denuncia fueron adquiridos
por ésta a través de un canal de comer-
ciolizacion y de un proveedor plenamente
identificados, para su posterior ingreso a

territorio nacional, lo cual permite a esta
Comision concluir que no ha quedado
acreditade, por parte de la denunciante,
que los productos que PORCELL S.A.C.
pretendid importar al Peru, no tengan el
origen empresarial de APPLE INC.

Sobre el particular, es de senalar que si
bien en ia factura comercial (invoice) emi-
tida por OEM SOURCE INC., no se aprecia
el signo objeto de cuestionamiento, si se
identifican la cantidad y naturaleza de
los productos que han sido materia de
comerciallizacion, los cuales coinciden
con los que han sido materia del presente
procedimiento. A ello cabe agregar que
el medio probatorio antes citado ha
sido volorado conjuntamente con las
demas pruebas presentadas, tales como
las impresiones de la pdgina web http.//
wassociation.com, a fin de crear certeza
respecto de la procedencia de los produc-
ros cuestionados.

Cabe indicar, ademas, que el hecho que
la denunciada no sea representante o
distribuidora autorizada de los produc-
tos de la denunciante, no constituye un
supuesto suficiente que permita concluir
que en el presente caso NOs encontramos
frente a mercancias que no cuentan con
una marca legitima.

Finalmente, es de precisar que si bien
la denunciante ha manifestado que los
praductos materia de cuestionamiento

16 Ladenuncia fue prasentada con fecha 05 de mayo de 2015 y se tramito en el expediente N' 671293-2015,

17. Ladenunciada argumento, principalmente, lo siguiente:

La importacion de productos ha sido de marcas arignales.

Trabaja con la empresa OEM Source Inc, ubtcada en Nueva York, que vende productos ariginales a nivel mundiat
En el onginal del Invaice N* 50091 de fecha 16 de abeil de 2015 se detallan |a canndad, codigo, descapcion, entre

otros datas de los productos matenia de venta y el importe 1otal.

El proveedor ha enviado una carta de referencia en la gue Indica que la compra ha sido formalmente hecha,
sefalando el nimero de envio y factura comercial, de igual modo carrobora que su relacion comercial data de
afnos atras y que la mercaderia que ellos distribuyen son productos ariginales,

El presente caso se trata de una importacion paralela,

Gabriel Benitas Arriata



tendrian una procedencia incierta dado
que “la impresion en el cable es de mala
calidad y la fuente incorrecta’; y que su
empresa nunca transparta productos fue-
ra de su embalaje de venta al por menor,
sdlo fabrica accesorios de color blanco, sin
utilizar bolsas de plastico para el transpor-
te de grandes cantidades, esta Comision
conviene en senalar que tales alegatos no
resultan suficientes a fin de desvirtuar los
arqumentos de defensa formuladas por
la denunciada, tendientes a demostrar
la licitud de los productos materia del
presente procedimiento, dado que no se
han presentado medios probatorios que
permitan corroborar lo manifestado por
dicha parte.

La Sala Especializada en Propiedad Intelec-
tual, evaluado el procedimiento via apela-
cion, emitio la Resolucion N° 0008-2017/
TPIHINDECOP! de fecha 04 de enero de
2017, confirmando pronunciamiento de la
Comision de Signos Distintivos, La Sala hizo
una valoracion de los medios probatorios
presentados en el procedimiento y precisd
lo siguiente:

"De lo actuado en el presente procedi-
miento, asf como de la revision y andlisis
en conjunto de los medios probatorios
presentados por las partes, se desprende
que la factura emitida por la empresa OEM
Source, Inc. de fecha 16 de abril de 2015
acredita que dicha empresa le vendio a
Porcell S.A.C. 500 productos identificados
como “USB Cable 30 Pin White” y “Light-
ning to USB Cable” *

Asimismo, de la carta emitida por OEM
Source, Inc. se desprende que la misma
alega ser una empresa que opera desde
el ano 2003 y que vende unicamente pro-
ductos originales.

Por su parte, los medios probatorios pre-
sentados por la denunciante a fin de acre-
ditar la ilicitud de los productos importa-
dos por la denunciada, corresponden a
presuntos andlisis comparativos entre los

productos importados por Porcell S.A.C.y
productos originales Apple. Sin embargo,
a criterio de la Sala las diferencias alega-
das corresponden a caracteristicas de la
apariencia de los productos que resultan
poco perceptibles, sin llegar a referirse a
su funcionalidad o a sus caracteristicas
técnicas, por lo que no generan conviccion
sobre la procedencia ilicita de los produc-
tos, alegada por la denunciada, por lo que
no se ha generado certeza respecto de
su veracidad. Por otro lado, si bien en las
declaraciones se hace referencia @ nime-
ros de sene incorrectos en los productos
presuntamente importados por Porcell
S.A.C, conforme a lo sefialado anterior-
mente no se ha presentado informacion
sobre los mimeros de serle correctos que
permira contrastar de manera fidedigna
tal informacion.

Mas adn, tales documentos constituyen
pruebas de parte, los cuales, si bien han
sido elaborados por un especialista en
proteccion de marcas de Appie, se trata de
un trabajador interno de dicha empresa,
el cual ha emitido una opinion que no ha
sido contrastada por un perito imparcial
ajeno a dicha compania.

(...

Asimismo, si bien Apple, Inc. ha adjuntado
copia de la carta remitida por sus repre-
sentantes en el exterior o OEM Source, Inc.,
a criterio de esta Sala dicho documento
constituye un requerimiento efectuado
a dicha empresa para el cese de uso de
productos falsificados y de informacion
respecto de sus proveedores, la cual no
acredita de por si un accienar ilicito por
parte de dicha empresa. Ademads, no se
ha adjuntado al presente expediente la
respuesta emitida por dicha empresa ante
la comunicacion antes referida.

Por todas las consideraciones expuestas, la
Sala considera que no existen elementos
suficientes que permitan concluir con certe-
2a que los productos importados vendidos
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por la empresa OEM Source, Inc. fueron
adquiridos en forma ilicita.

Ahaora bien, en virtud del principio de
presuncion de licitud establecido en el
articulo 230, inciso 9 de Ley 27444, las
entidades deben presumir que los admi-
nistrados han actuado apegados a sus
deberes mientras no cuenten con eviden-
cia en contrario.

Con relacion al analisis efectuado por am-
bas instancias, sobresale con relacion a la
actividad probatoria, que prevalecié el prin-
cipio de presuncién de licitud, en virtud del
cual las entidades deben presumir que los
administrados han actuado apegados a sus
deberes mientras no cuenten con evidencia
en contrario™. Asi, la prevalencia de este
principio fue determinante al momento
de la evaluacion de los medios probatorios
presentados por las partes.

Quedo acreditado que los productos
materia denuncia fueron adquiridos por
Porcell S.A.C. a OEM Source, Inc, para pos-
teriormente ser importados a nuestro pais.
La denunciante sostuvo que se trataba de
productos falsificados y, por tanto, no podia
permitirse su ingreso al mercado. Ambas
instancias coincidieron en que los alegatos
de la denunciante debian verificarse de los
medios probatorios; en ese sentido, se pre-
cisé lo siguiente:

= La apanencia de los productos no es
motivo suficiente para afirmar que se
trata de productos falsificados.

18.

19

Ii)

= [l canal de comercializacion y el pro-
veedor de los productos se encuentran
plenamente identificados,

®  Los medios probatorios de |a denun-
ciante no generaron certeza sobre |a
ilicitud de los productos importados,
por lo que en el caso no se desvirtuo la
presuncion de licitud de laimportacion
realizada por Porcell S.A.C.

Puede advertirse que, en ambas instancias
no fue determinante acreditar que la com-
pra de los productos formaba parte de una
cadena de comercializacién que incluia a
un distribuidor autorizado de la empresa
titular de los derechos™,

Asimismo, no puede escapar del analisis
la relevancia de las fuentes y herramientas
que actualmente se emplean en los nego-
cios internacionales, dado que la tecnologia
ha reducido en forma contundente la com-
plejidad, el tiempo empleado y los costos
de las actividades que se involucran,

La autondad en este caso, atendiendo a la
naturaleza de los medios probatarios pre-
sentados por ambas partes, opto por hacer
prevalecer el principio de presuncion de
licitud, ante lo cual, el factor determinante
fue el andlisis efectuado sobre la documen-
tacion tendiente a acreditar |3 existencia de
una conducta ilicita.

Simonds Industries Inc. denuncié a Exim-
port Distribuidores del Pera S.A.”, por haber
importado y comercializado hojas de sierra

El numeral 9 del articulo 246 del Texto Unico Ordenado de 1a Ley 27444, dispone gue las entidades deben
prasumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia

en contraro.

Por su parte, el articulo 104 dal Decreto Legislativo 1075, dispone que la carga de la prueba coresponde a quien
afirma los hechos Que sustentan su preténsion, © a quien los contradice alegando nuevos hochos.

Al respecto, debemos considerar que oblener {3 documentacion que certifique cada etapa de la cadena de
comerciatizacion es una situacion compleja, pere no imposible, tal como se verifico en &l caso descrito en ol literal

anmterior

Gabriel Benites Arriets

20, Ladenuncia fue presentada con fecha 02 de noviembre de 2009 y se tramito en el expediente N” 404225-2009,



para cortar usando la marca SIMONDS y/o
SIMONDS y logotipo, sin su autorizacion. La
denunclada argumento que en el presente
caso resulta de aplicaciéon el agotamiento
del derecho de marcas. Asimismo, indico
que, segun su proveedor, éste tendria la
representacion de Simonds International
para comercializar los productos en cues-
tién, lo cual acredita que los productos son
originales y que se trataria de un supuesto
de agotamiento del derecho de marcas.

La Comision de Signos Distintivos, emitié
la Resolucion N* 1492-2009/CSD-INDECOPI
de fecha 19 de junio de 2009, declarando
fundada la denuncia, prohibiendo a la
denunciada el uso del signo cuestionado y
sancionandola con una multa de 0.5 U.LT,
entre otras cosas. La Comision determind
que en el caso no se acredito la existencia
de una importacién paralela y con ello
el agotamiento del derecho de exdlusiva
sobre las marcas de la denunciante, Al res-
pecto, la Comision considerd:

(...) el articulo 158 de la Decisidn 486
exige que los productos importados por
la emplazada hayan sido introducidos al
comercio por el titular de! registro ¢ por
una persona vinculada o &, Al respecto, se
advierte que la emplazada se ha limitado
a presentar impresos de correos electrd-
nicos cursados entre diversas personas
de Centro América y Asia junto con una
autarizacion de distribuidor emitida por
la firma Simonds International, distinta a
la accionante, Simonds Industries Inc, no
existiendo consentimiento de parte de la
titular de las marcas base de la denuncia
{(sean o no notorias).

La Sala Especializada en Propiedad Intelec-
tual, evaluado el procedimiento via ape-
lacion, emitic la Resoluciéon N* 604-2010/
TPI-INDECOPI de fecha 11 de marzo de
2010, revocando la decision de la Comision
de Signos Distintivos y declarando infunda-
da la denuncia. La Sala realizé una valora-
cidn de los medios probatorios presentados
en el procedimiento y, con relacién al argu-

mento de la existencia del agotamiento del
derecho, determind lo siguiente:

"De los medios probatorias y fo manifesta
do por las partes, se aprecia que:

Antes del inicio de la presente accion,
Eximport Distribuidores del Peru S.A.
importo desde China -del proveedor Zhe-
jiang Chenlong Sawing Machine Group
Co., Ltd.- 20 hojas de sierra utilizando la
denominacion SIMONDS (...).

La emplazada ha negado haber comer-
cializado las hojas de sierra importadas,
senalando, ademds, que los productos
son originales pues fueron adquiridos de
un proveedor legitimo y formal, tal como
consta en el documento emitido por Si-
monds International obrante a foja 131.
Ahora bien, respecto a la relacion que exis-
te entre la empresa Simonds International
y la accionante, cabe precisar que:

® Durante todo el presente procedi-
miento, la emplazada ha sefalado
que los productos fueron importados
exclusivamente para su utilizacion
como consumidor final y que han sido
adquiridos de una empresa autorizada
para ello por lo que habria operado el
agotamiento del derecho de marcas de
la accionante,

& De la revisidn del poder presentado
por la accionante, Simonds Industries
Inc., se advierte que su domicilio se
encuentra ubicado en 135 Intervale
Road, Fitchburg, MA 01420, USA.

®  Dela revision de lo constancia presen-
tada por la emplazada obrante a foja
131, se advierte que el domicilio de
Simonds International, se encuentra
ubicado en Intervale Road, P.O. BOX
500, Fitchburg, MA 01420.

Se ha revisado la pagina web www.
simondsinternational.com, consigna-
da en el membrete de la constancia
presentada por la emplazada obrante
a foja 131 constatando lo siguiente:
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21.

® La oficina principal de la empresa
Simonds International se encuentra
ubicada en 135 Intervale Road P.O.
Box 500 Fitchburg, MA 01420, es decir,
en lamisma direccion senalada como
domicilio de la empresa Simonds In-
dustries Inc,

®  Entre los antecedentes historicos de
la empresa actualmente denominada
Simonds International, aparece la
empresa denominada Simonds ndus-
tries Inc., asi como la utilizacion de la
denominacion SIMONDS SAW AND
STEEL como nombre comercial y de la
denominacion SIMONDS y logotipo,
que es utilizada como marca de sus
productos.

De acuerdo a lo expuesto, la Sala con-
sidera que existen indicios suficientes
para presumir razonablemente que los
productos importados por la emplaza-
da fueron introducidos en el comercio
por el titular del registro o por otra
persona con consentimiento del titular
o econémicamente vinculada a dicho
titular, de acuerdo a lo senalado por el
articulo 158 de la Decisién 486.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta
que en procedimientos de denuncia de
parte como el presente, corresponde a
la parte denunciante acreditar la co-
mision de la conducta supuestamente
infractora. En ese sentido, en el presente
caso, correspondia a Simonds Indus-
tries inc. acreditar la infraccion de sus
derechos de Propiedad Industrial por
parte de Eximport Distribuidores del
Peru 5.A, lo cual no se ha acreditado
en el presente caso. Por el contrario, la
Sala considera que existen indicios sufi-
cientes para presumir razonablemente
la procedencia licita de los productos
importados por la emplazada”.

i)

A diferencia del procedimiento iniciado por
Apple Inc, referido en el literal b, los medios
probatorios en este procedimiento permitie-
ron una afirmacion mas contundente con
relacion al argumento del agotamiento del
derecho, de ese modo, la Sala consideré que
contaba con indicios suficientes para presu-
mir razonablemente la procedencia licita de
los productos importados por la emplazada.

Por otro lado, en el dltimo parrafo de la re-
solucion, se advierte que la afirmacion de la
Sala corresponde al principio de presuncion
licitud, lo cual, al igual que en el caso ante-
rior, fue tomado en cuenta al evaluar los
medios probatorios, Sin embargo, si bien la
Sala preciso la obligacion de la denunciante
de desvirtuar la licitud de la conductade la
denunciada, también establecio que de los
medios probatorios se advierte la existencia
de indicios suficientes para presumir la pro-
cedencia licita de los productos importados
por la emplazada.

Louis Vuitton Malletier denuncio a Trading
Per(s Retail S.A.C."', por la comercializa-
cidn de carteras, billeteras y accesorios
conteniendo marcas de su titularidad, los
cuales serian falsificados. La denunciada
argumenté que comercializa productos
originales, habiendo adquirido los mismos
de la empresa Velius S AC. lamismaque los
importa de los Estados Unidos de América.

Mediante Resolucion N° 6191-2008/0SD-IN-
DECOPI de fecha 17 de abril de 2008, la
Oficina de Signos Distintivos declaro infun-
dada la accién por infraccién interpuesta,
considerando que:

“Corresponde a la acclonante acreditar el
origen ilicito de los productos comercia-
lizados por la emplazada, lo cual no ha
ocurrido en el case de autos, toda vez que
no ha logrado demostrar fehacientemente
que tales articulos no corresponden a los

La denuncia fue presentada con fecha 09 de mayo de 2007 y w tramitd en el expediente N 313940-2007.

Gabriel Benites Arriels



marcados legitimamente; es decir, sus afir-
maciones no se encuentran sustentodas
con elementos probatorios suficientes,
no obstante corresponderte la carga de la
prueba conforme a ley.

Enelcaso de laemplazada, ésta ha mani-
festado que tales productos los adquiere
de una empresa importadora que asu vez
los adquiere de empresas que venden los
productos de la accionante a precios infe-
riores a lo que ésta indico en sus escritos.
Para acreditar ello, ha presentado los do-
cumentos correspondientes a la importa-
clon de los citados productos, incluyendo
los comprobantes de compra de las mis-
mos a empresas norteamericanas como
Marshalls, T. J Maxx y Ross; asimismo, ha
adfuntado documentacion adicional que
corrobora que estas empresas comerciali-
zan productos identificados con la marca
de la accionante y ofertan sus productos
a precios por debajo del promedio”

La Sala de Propiedad Intelectual, evaluado
el procedimiento via apelacion, emitio la
Resolucion 117-2009/TPI-INDECOPI de
fecha 26 de enero de 2009, revacando el
pronunciamiento de la Oficina de Signos
Distintivos y declarando fundada la de-
nuncia. La Sala realizé una valoracion de
los medios probatorios presentados en el
procedimiento y, con relacion al argumento
de la existencia del agotamiento del dere-
cho, determing lo siguiente:

"De la revision y andlisis de los medios pro-
batorios, se desprende que efectivamente
Trading Peru Retail 5.A.C. fe ha comprado
alaempresa Velius S.A.C. productos iden-
tificados con la marca LOUIS VUITTON; sin
embargo, no se encuentra demostrado
que Velius 5.A.C, haya adquirido dichos
productos en forma legitima, es decir,
que compro productos que fueron intro-
ducidos por el propio titular de la marca
cuestionada.

Asi, jlaemplazada senala que Velius S.A.C.
adquirid los productos en mencion de las

tiendas norteamericanas Marshalls, TJ
Maxx y Ross — las cuales, segun la empla-
zada, venden productos originales LOUIS
VUITTON - para luego importarlos al Perq,
sin embargo, de la revision de los tickets
emitidos por dichas empresas se advierte
que en ninguno de ellos se consigna la
venta de productos LOUIS VUITTON, as/
como tampoco se consigna marca alguna
en las declaraciones de importacion pre-
sentodas. Por tanto, no hay certeza ocerca
del origen de los productos vendidos por
Velius S.A.C. a laemplazada y que ésta co-
mercializé en nuestro pais posteriormente,

(..

Para aplicar la figura del agotamiento del
derecho de marca, primero el emplozado
debe demostrar que los productos que
comercializa han sido adquiridos licita-
mente, por lo que séla en ese caso la carga
de la prueba corresponde ol accionante,
es decir, éste tendria que acreditar que los
productos comercializados porlaemplaza-
da son falsos; sin embargo, dado que en el
presente caso la emplazada no ha demos-
trado que haya comercializado productos
introducidos por la propia accionante o con
la autorizacion de ésta, ka Sala considera
que no resulta aplicable la figura del ago-
tamiento del derecho de marca. En virtud
de ello, carece de relevancia pronunciarse
sobre los documentos presentados por la
accionante que tenian ef fin de demostrar
que los productos comercializados por la
emplazada eran falsos,

En ese sentido, se deben desestimar los
argumentos expuestos por la emplazada
en cuanto a que adquirié los productos
en cuestion en forma licita, toda vez que
dichos argumentos no se encuentran sus-
tentados con ningun documento”.

La Sala Civil Transitoria de la Corte Supre-
ma de la Republica, a través del proceso
contencioso administrativa iniciado contra
la Resolucion N 117-2009/TPI-INDECOPI,
senaléd lo siguiente:
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"De la revision de los autos se advierte que
el recurrente, no puede invocar la aplico-
cion del agotamiento del derecho de mar-
ca, por cuanto para que opere el mismo,
debe estar plenamente acreditado que
quien lo invoque realice actos de comercia-
lizacidn “(...) después de que ese producto
se hubiese introducido en el comercio en
cualguier pals por el titwlar del registro o
por otra persona con consentimiento del
titular o econdmicamente vinculada a éf
{..)" conforme al articulo 158 de la Decision
numero 486; de alli que corresponde al
recurrente demostrar dicha circunstancio,
que no implica la inversion de la carga de
la prueba, sinc que constituye una abliga-
cion de su parte para beneficiarse con el
principio denominado agotamiento dei
derecho de marca, pues es justamente el
principlo de agotamiento de marca el que
autorizaria a la recurrente a comercializor
los productos en mencion|...)"

En los pronunciamientos recaidos 1anto en
la segunda instancia administrativa como en
sede judicial, se realizd una precision para
la aplicacion del principio de presuncion de
licitud y la carga de la prueba que recae en
la parte denunciada. Asi, se confirma que la
obligacion de esta ultima de contar con los
medios probatorios que resulten suficientes
para la aplicacion del supuesto del articulo
158 de la Decision 486, no vulnera el princi-
pio de presuncion de licitud.

3. Desde la optica del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina

Las importaciones paralelas han sido parte de
reiteradas interpretaciones prejudiciales por
parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, Para esto, el Tribunal ha tenido una linea
de criterio que a lo largo de los ultimos anos se
ha mantenido uniforme, lo cual nos permite
referir algunos pronunciamientos para poner de
manifiesto el criterio que utiliza para interpretar

a las importaciones paralelas y el agotamiento
del derecho.

En reiterada jurisprudencia el Tribunal ha afir-
mado que: La importacion paralela es aquella
que efectua legalmente un importador distinto
ol representante o distribuidor autorizado, es
decir, aquella que se efectua con un producto de
marca legitima, pero fuera de la cadena comer-
cial oficial.”

En la Interpretacion Prejudicial recaida en el
Proceso 37-1P-2015, el Tribunal, en atencion
a la consulta ;Como debe analizarse e in-
terpretarse el concepto de agotamiento del
derecho de marca, asi como el fin (téemino) del
derecho exclusivo de la marca?, formulada por
la Quinta Sala Especializada en lo Contencio-
so Administrativo con Subespecialidad en
Temas de Mercado de la Corte Superior de
Justicia de Lima, Republica del Peru, senald
lo siguiente:

"Dicha interrogante nos trae a colacion el
tema del agotamiento del derecho de marca,
¢l cual debe entenderse como el limite esta-
blecido a los derechos conferidos al titular
de una marca que le impide oponerse a la
sucesiva comercializacion de sus productos
o a obtener rédito econdmico por éstos una
vez realizada la primera venta, ello mientras
no sea alterada la marca, su distintividad o la
calidad del producto o servicio.

Al respecto, en el Proceso 24-1P-2005 del 25
de mayo de 2005, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina se refirid a la figura de las
importaciones paralelas y al agotamiento del
derecho de la marca.

La importacion paralelo es aquella que efec-
tua legalmente un importador distinto al
representante o distribuidor autorizado, es
decir, aquella que se efectiua con un producto
de marca legitima, pero fuera de la cadena
comercial oficial. (...)

22.  Puede revisarse las interpretaciones recaidas en los Procesos 24482005 y 57322006
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El agotamiento del derecho es el limite esta-
blecido a los derechos conferidos al titular
de una marca que le impide a su titular
opanerse a la sucesiva comercializacion de
sus productos o a obtener rédito economico
por éstas una vez realizada la primera venta.
Los derechos del titular sobre su marca se
agotan Jegalmente a partir de su primera
venta, después de la cual la mercancia tiene
libre circulacion en un mercado integrado.
Esto significa que el titular plerde todos sus
derechos sobre el bien vendido mientras no
seq alterada la marca, su distintividad o la
calidad del bien,

La corte consultante deberd determinar si se
haincurrido o no en alguna de estas situacio-
nes; de no ser el caso se estarfa frente o una
evidente infraccion al derecho de exclusividad
dela marca”.

En la interpretacion Prejudicial recaida en el
Proceso 368-1P-2015, el Tribunal preciso:

“(...) deberd tenerse en consideracion la igu-
ra del agotamiento de derechos de propiedad
industrial, contemplada en el Articulo 158. Es
decir, que ¢l registro de una marca no dard
¢l derecho de impedir o un tercero realizar
actos de comercio respecto de un producto
protegido por tal registro, después de que ese
producto se hubiese introducido en el comer-
clo en cualquier pais por el titular del reqistro
0 por olra persona con consentimiento del
titular o economicamente vinculada a €1, en
particular cuando los productos y los enva-
ses o embalajes gue estuviesen en contacto
directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna
madificacion, alteracion o deterioro.

En ese caso, se deberd verificar si el producto
respectivo fue legitimamente introducido en
el comercio en cualquier pais por el titular
O por un tercero con su consentimiento o
econdmicamente vinculado a él, con anterio-
ndad al acto que supuestamente infringiria e
derecho exclusivo sobre la marca”,

Lo extraido de las interpretaciones prejudiciales
reafirma el criterio adoptado por nuestras auto-

ridades nacionales, quedando fuera de debate
el contenido interpretativo del articulo 158dela
Decision 486, por lo que su aplicacion queda re-
servada ala evaluacion que realice la autoridad
respecto a los medios probatorios que ofrezcan
las partes en el procedimiento.

4. Lasimportaciones paralelasy la
competencia

En el Proceso 573-1P-2016, el Tribunal puso de
manifiesto la relevancia de las importaciones
paralelas como fuente de agotamiento de de-
recho de marcas y su relacion con el principio
de promaocion de la libre competencia. Asi, el
Tribunal senald lo siguiente:

“Es importante mencionar que el legisiador
andino, al dotar de contenido al Articulo 158
de la Decisitn 486, optd por la posicion que se
muestra a favar de las impartaciones paralelas y
elagotamiento del derecho de marca. La razon
de ello descansa en el hecho de que otro prin-
cipio rector que guia el proceso de integracion
andino es la promocion de la libre competencia.

Enefecto, las importaciones paralelas promue-
ven una mayor competencio en el mercado, lo
que beneficia a los consumidores, pues genera
una mayor oferta para satisfacer la demando
existente. S/ bien es una competencio entre
productosque tienen lamisima marea, siesta tu-
viera pasicion de dominio en el mercado, dicha
competencia es relevante para los consumido-
res, Precisamente, las importaciones paralelas
evitan la consolidacién de monopolios”

Este pronunciamiento reconoce en las impor-
taciones paralelas una finalidad que sobrepasa
el interés privado y el derecho al comercio de
un tercero distinto al titular, enfatizando su re-
levancia como una herramienta que garantiza
y promueve la competencia, lo cual permitira el
incremento de la oferta y con ello, el beneficio
a los consumidores.

VIil. CONCLUSIONES

Las importaciones paralelas son realizadas por
agentes distintos al titular del derecho, repre-
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sentante o distribuidor autarizado, los cuales
se encuentran fuera de la cadena comercial
oficial. Esta situacion genera un beneficio para
los consumidores quienes, producto del surgi-
miento de competencia, podran encontrarse
con precios menores,

Esa afirmacion no debe confundirse con una
libertad que excluye completamente |a vo-
luntad del titular, ya que legislativa y jurispru-
dencialmente las importaciones paralelas han
sido definidas en forma unanime, asi como las
condiciones para su reconocimiento.

En efecto, la alegacion de que los productos
corresponden a una importacion paralela de-
bera presentar como caracteristica que tales

Gabriel Benites Arriola

productos se encuentran dentro de la secuencia
completa oficial de comercializacion, que tiene
como punto de partida una venta realizada por
el titular, con el consentimiento de éste o por un
tercero vinculado a él.

Sin embargo, no debe dejarse de observar que
la prevalencia del principio de presuncion de li-
citud, ha determinado que jurisprudencialmente
no resulte indispensable certificar la presencia
en forma completa de la referida secuencia de
comercializacién. En ese escenario, la denuncia
deberd contener el soporte probatorio que des-
virtie la presuncion de licitud de la importacion
cuestionada, permitiéndole a la autoridad contar
con los elementos suficientes para desestimar
una alegacion de importacion paralela.



