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ta Poctrina del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual establece la existencia de
una serie de prohibiciones que tienen los camercializadores en el ejercicio de sus derechos de
Prapiedad Intelectual sobre los productos que han distribuido en el mercado. Esta prohibicion
consiste en que los derechos derivados de la propiedad intelectuatl con fos qué contaba el
comerciante se entienden agotados con la primera comercializacidn, razon por la que esta
institucidn también es conocida como “doctrina de la primera venta” y en materia de derechos de
autor consiste en una “Excepcion al derecho exclusivo del duefio de derechos de autor a distribuir
copias o fonogramas de una obra protegida con derechos de autor. Bajo este principio, el duefio
de los derechos de autor puede vender un ejemplar de un libro, pero no tiene derecho de
controlar las ventas ulteriores de ese ejemplar’’. Lo anterior significa que el comerciante no
tendra la facultad para oponerse a los actos posteriores de venta sobre los productos una vez son
vendidos por primera vez; dentro de los actos posteriores a los gque se refiere la Doctrina de la

primera venta se encuentran la reventa, el alquiler y el préstamo, entre otros

Para continuar con el andlisis de esta figura, es pertinente hacer mencidon del concepto de
importacion paralela, pues esta figura funge como uno de los criterios principales para determinar
en qué medida la venta de un productd en el mercado extranjero agoeta los derechos de Propiedad
Intelectual que sobre &l existen. La OMC define las importaciones paraielas como “Situacién en la
que un producto fabricado legalmente en el extranjero {es decir, no un producto pirata) se
importa sin permiso del titular del derecho de propiedad intelectual {por ejemplo, el titular de una
marca de fabrica o de comercio, o de una patente). Algunos paises lo permiten, pero otros, no™”.

Sobre el particular, el Tribunal Andino proporciond una definicidon mas completa en el Proceso

24- 1P-2005 vy las definid como:

La importacion paralela es aquella que efectua legalmente un importador distinto af
representante o distribuidor autorizado, es decir aquella gque se efectiiac con un
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producto de marca legitima, pero fuera de la cadena comercial oficial. No existen
razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente
marcados por su titular, cuando esta importacion 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 fos derechos del titular original quedan agotados
pues se estarian infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo® ha manifestado que: “Las importaciones
paralelas de los productos comercializados con la marca por el titular de la misma o
con su consentimiento en un tercer Estado serdn libres y los productos importados
serdn de libre y licito comercio por fos terceros, sin que el titular pueda prohibirlas en

base a su derecho de marcas.

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

- seq glteradn la marca, su distintividad o la calidad del bien™,

Es entonces en el contexto del comercio internacional donde adquiere mayor importancia la
figura del agotamiento del derecho, pues la mayoria de los comerciantes de los bienes gue se
distribuyen a través de los canales oficiales de distribucién, tratan de eliminar a terceros o
intermediarios que pretenden adquirir fos bienes en los paises donde se consiguen a un menor
precic para después venderlos en los paises donde solo estarian disponibles a un precio muy

elevado. [Para conocer mas sobre la figura del agotamiento del derecho consulte la revista de la
Propiedad Inmaterial]

A propésito de esta nota aclaratoria, el mds reciente caso fallado por la Corte Suprema de
Apelaciones de los Estados Unidos sobre ef agotamiento del derecho John Wiley & Sons, Inc. v.

Supap Kirtsaeng, centra su problema juridico en si es posible aplicar la doctrina de la primera

venta a material comercializado en los Estados Unidos pero que se manufacturé por fuera de los

Estado Unidos.

3 DE LAS HERAS LORENZO, Tomas. "E! agotamiento del derecho de marca” Editorial
Montacorvo, S.A. Madrid, 1894, Pag. 33.
* Proceso 24- 1P-2005 Tribunal Andino.




A continuacion se resefian los hechos de este caso y las consideraciones de la Corte.

Hechos

Supap Kirtsaeng es un estudiante Tailandés que vive en los Estados Unidos desde el afio
1997, donde adelantd sus estudios de secundaria y posteriormente estudios superiores de
matematicas en las Universidades de Cornell y de California.

En el aflo 2007, con la ayuda de su familia, Kirtsaeng empezd a importar grandes
cantidades de libros cientificos fabricados en Filipinas que en el mercado estadounidense
tenian un precio mayor, para venderlos posteriormente a través del portal de internet
eBay con la intencidn de solventar los costos del programa de posgrado.

Dei expediente se desprende que las ganancias obtenidas por Kirtsaeng producto de las

verntas de los libros ascienden al milion de dotares.

John Wiley & Sons, Inc es la compafifa que se encarga de la edicidn internacional de los
libros cientificos importados por Kirtsaeng que se fabricaron en Tailandia, dichos libros
cuentan con restricciones para su venta debido a gue son ediciones internacionales. En
septiembre 2008 Wiley demandé a Kirtsaeng por infraccion de derechos de autor bajo la
Ley de derechos de autor de los Estados Unidos.

En su defensa, el demandado trajo a colacidn la doctrina de la primera venta (first sale
doctrine). Sin embargo, la Corie le prohibié alegar tal defensa, rechazando asi su
aplicabilidad al caso en concreto, debido a que no habia indicacién alguna de que los
libros importados en este caso fueron manufacturados conforme a fa Ley de Derechos de
autor de los Estados Unidos, por el contrario, los libros de texto presentados como
evidencia demuestran gue fueron publicados fuera de los estados Unidos. En su apelacidn
Kirtsaeng insistio¢ en la pertinencia de aplicacion de la doctrina de la primera venta en el
caso y alegd gue la corte incurrid en un error al no permitir su utilizacién como el

argumento de su defensa.

Consideraciones de la Corte de Apelaciones

El problema juridico a resolver por fa Corte es en sintesis, si la doctrina de la primera venta es
aplicable a las obras producidas de forma legal por fuera de los Estados Unidos, y que son
posteriormente comercializadas en los Estados Unidos sin la autorizacion del titular de los

derechos de autor.

Con la intencion de armonizar la tension existente en la legislacién norteamericana respecto de
las aparies gue buscan dar un control amglic a los titulares de los derechos de autor sobre las




circunstancias en las que los productos protegidos van a ser importados al mercado de los Estados
Unidos, y los apartes de [a legislacién, que disminuyen el alcance con el cual el titular del derecho
de autor puede limitar [a distribucidn de sus obras una vez se produjo fa primera venta del
producto protegido, la Corte trajo a colacidn el caso Quality King Distributors, inc. v. L'anza
Research International, Inc® en el que analizé esta tensién y establecid que si era aplicable, en
tanto que todos los productos -de cuidado capilar- estaban protegidos por la Ley de derechos de
autor de los Estados Unidos y fueron producidos en los Estados Unidos, a diferencia del caso que
nos ocupa en el que los objetos -los libros de texto- fueron fabricados para una edicién

internacional y por fuera de los Estados Unidos.

No ohstante el anterior pronunciamiento, la corte sostuvo gue debe reconocerse la dificil tarea de
interpretacion de la ley en este punto. Sin embargo, reafirmé la aplicacién de la doctrina de la
primera venta y el agotamiento internacional del derecho de autor al confirmar su extension a
todos los ejemplares manufacturados de forma legal en cualquier pais, no solamente, en los
Estados Unidos. Este fallo es esencial en el contexto del comercio electrdnico, pues vemos como
se limité de manera considerable una de las herramientas con las que cuentan los editores y
distribuidores para bloquear de forma efectiva actividades como la reventa de productos

protegidos por los derechos de autor, que se comercializan a nivel internacional.

® En este caso, L’anza es una compafifa que se dedicaba a manufacturar y vender shampoos y acondicionadcres para el
cuidado capilar. L'anza vendia sus productos en el mercado doméstico vy en ef mercade internacional, pero sus precios
para los distribuidores extranjeros eran menores comparados con los precios para los distribuidores domésticos.

Por o anterior, 'anza demando a la compafila Quality King Distributors Inc., que compré varios cargamentos de los
productos de L'anza a un distribuider extranjero de esta Gltima, para reimportarios con posterioridad en el mercado
Norteamericano. 8ajo tal escenario, L'anza alegé que las accionas de Guallty King violaron sus derechos exclusivos al
reproducir v distribuir materiai protegido via en los Estados Unidos.




