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Propiedad intelectual y comercio internacional
Intellectual property and international trade
José Joaquin PINA MONDRAGON*

REsuMEN: Tradicionalmente, los cdnones comerciales han re-

chazado toda forma de pirateria o falsificacion, fabricacion o

comercializacion de productos sin la autorizacion del titular

del derecho de propiedad intelectual. Al respecto, los diver-

sos Tratados multilaterales y regionales suscritos en la ma-

teria, han reconocido la necesidad de establecer estandares

de proteccién a dichos derechos, que garanticen el comercio

de productos legitimos, sin constituir obstaculos innecesarios

al comercio entre los distintos territorios. En ese sentido, en

el ambito nacional, se implementaron las llamadas medidas

en frontera, a través de un procedimiento consistente en que

las autoridades aduaneras, previa resolucion de la autoridad

administrativa o judicial competente, suspenden la libre cir-

culacién de mercancias de procedencia extranjera, hasta en
tanto se determina si existe o no violacién a los derechos de
propiedad intelectual. En contraposicidn, existe la figura de
importaciones paralelas que permite la introduccion al pais

de mercancias auténticas, por fuera de los canales oficiales de

comercializacidn; sin embargo, la falta de entendimiento de

dicha figura por parte de las autoridades que implementan

las medidas en frontera y los propios titulares de derechos de

propiedad intelectual, genera como consecuencia obstaculos

innecesarios al comercio legitimo, o incluso deriva en proce-
___sosde cardcter penal para los importadores paralelos.
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PaLABRAS CLAVE: medidas en frontera; importaciones para-
lelas; aduanas; procedimientos; agotamiento del derecho de
propiedad intelectual.

ABSTRACT: Traditionally, commercial fees have rejected all
forms of piracy or counterfeiting, manufacture or marketing
of products without the authorization of the owner of the in-
tellectual property right. In this regard, the various multilat-
eral and regional treaties signed on the topic, have recognized
the need to establish standards of protection to these rights,
which guarantee the trade of legitimate products, without con-
stituting unnecessary obstacles to trade between the different
territories. At the national level, border measures were imple-
mented through a procedure where by the customs authorities,
previous resolution of the competent administrative or judicial
authority, suspend the free movement of goods of foreign ori-
gin, until it is determined whether there is a violation of intel-
lectual property rights. In contrast, there is the legal entity of
parallel imports that allows the introduction to the country of
authentic goods, outside the official marketing channels. How-
ever, the lack of understanding of this figure on the part of the
authorities that implement the border measures and the own-
ers of intellectual property rights, generates as a consequence
unnecessary obstacles to legitimate trade, or even derives in
processes of a criminal nature for parallel importers.

KeywoRrbps: border measures; parallel imports; customs; pro-
cedures; exhaustion of intellectual property rights.
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“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendi; lo hice y lo
aprendi”

Confucio

I. INTRODUCCION

n el pasado, la funcién tradicional de la aduana estaba re-
lacionada con el control, registro y recaudacion de los tributos
que gravan la entrada y salida de las mercaderias en las fronteras
nacionales. Posteriormente, a dicha funcién esencial se fueron
sumando otras, como la vigilancia de las fronteras en aras de pre-
venir el ingreso o egreso irregular o no autorizado de mercancias;
y su clasificacién, individualizacion, valoracion y determinacion
del origen.

En efecto, el nuevo orden econémico global impuso a la adua-
na la necesidad de adaptarse a los diversos compromisos asumi-
dos en el ambito multilateral, regional y bilateral, ya para la pro-
teccion de la vida y salud humana, animal y vegetal, estableciendo
controles sanitarios a los alimentos provenientes del exterior y la
proteccion de especies en peligro de extincion; del patrimonio
cultural; la lucha contra el crimen organizado y las operaciones
con recursos de procedencia ilicita.

En la actualidad, la aduana ha asumido otra funcion, relacio-
nada con la proteccion de los derechos de propiedad intelectual.
No obstante, a la par que la aduana se ha sumado a la compleja
tarea de salvaguardar estos derechos, la evolucion de los avances
tecnoldgicos ha facilitado a los infractores evadir la deteccion y
persecucion de sus conductas, trayendo como resultado un au-
mento significativo en la falsificacion de productos y pirateria de
obras protegidas, generando con ello la necesidad de una colabo-
racion mas estrecha entre la Administracion General de Aduanas
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(AGA), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
la Procuraduria General de la Republica (PGR), y los propios ti-
tulares de derechos de propiedad intelectual, en aras de coordinar
acciones mas eficaces para su deteccién y combate.

En ese sentido, las aduanas pueden ser utilizadas como un
primer filtro para evitar que productos falsificados se introduzcan
y comercialicen en el mercado nacional, a través de un procedi-
miento relacionado con la imposicion de medidas en frontera, a
efecto de que las autoridades aduaneras suspendan la libre circu-
lacién de mercancias de procedencia extranjera que violen dere-
chos de propiedad intelectual, no sdlo en aquellos casos de mar-
cas falsificadas y mercancias piratas que vulneren los derechos
de autor, sino también, respecto de otras mercancias que afecten
otros derechos de propiedad intelectual, desde software y equi-
pos electrénicos, hasta productos que involucran areas sensibles,
como productos farmacéuticos, sanitarios, cosméticos, etcétera,
con materias primas de calidad inferior, condiciones sanitarias in-
adecuadas y etiquetado falso, que traen aparejado un riesgo para
la seguridad y salud de los consumidores y debilitan la reputacion
de las mercancias legitimamente producidas por las empresas, y
en consecuencia, generan un menoscabo en la competitividad de
las mismas.

II. ANTECEDENTES DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN
LA LEGISLACION MEXICANA

Para garantizar la efectiva proteccion de los derechos intelectuales,
es fundamental el tema de las medidas provisionales, cautelares o
precautorias, las cuales tienen por objeto impedir la consumacién
de un hecho de caracter ilicito, asi como aportar elementos de
prueba para acreditar la existencia del hecho antijuridico.'

! DE LA ParrA TrujILLO, Eduardo, Introduccién al derecho intelectual, Mé-
xico, Porria-UNAM, 2014, p. 240.
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En ese sentido, desde la Ley de Invenciones y Marcas de 1976,
se preveian medidas cautelares que se limitaban al aseguramiento
de mercancias presuntamente infractoras, como resultado de una
visita de inspeccion que se llevaba a cabo por la autoridad a soli-
citud de parte. La visita se ofrecia como prueba de la demanda y
se efectuaba como acto previo a su notificacion; generalmente, la
parte demandada conocia de la visita hasta el instante en que la
autoridad procedia a desahogarla y solo se enteraba de la deman-
da y accion, con posterioridad a que la visita fuera practicada y la
medida implementada.’

Dicho procedimiento fue recogido por la Ley de Fomento y
Proteccidn de la de la Propiedad Industrial de 1991, mismo que
funcioné de manera muy similar, hasta la reforma de 1994°, que
trajo consigo modificaciones sustanciales en el ambito de los pro-
cedimientos contenciosos, que reforzaron el régimen de las me-
didas cautelares, impulsadas por la necesidad de adaptar nuestra
legislacion interna de acuerdo con los compromisos asumidos en
el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN o NAFTA, por su sigla en inglés*), que habia sido fir-
mado y ratificado meses antes, y de la Organizacion Mundial de
Comercio (OMC o WTO, por su sigla en inglés®), cuyos acuerdos
entraron en vigor a partir del 1° de enero de 1995.

% En ese sentido ver SCHMIDT PARTNER, Luis C, “Las medidas Cautelares
en la Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual en México”, en Revista
El Foro, Duodécima Epoca, t. XV, No. 1, Primer Semestre 2002, Barra Mexi-
cana, disponible en <http://www.olivares.com.mx/En/Knowledge/Articles/
CopyrightArticles/LasMedidasCautelaresenlaObservanciadeDerechosdePro-
piedadIntelectualenMxico>

3 En ese sentido ver Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad In-
dustrial, publicado en el D.O.E, del 2 de agosto de 1994.

* North American Free Trade Agreement

> World Trade Organization
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III. REGULACION MULTILATERAL Y REGIONAL DE LAS
MEDIDAS EN FRONTERA

Tradicionalmente, los cdnones comerciales han rechazado toda
forma de pirateria o falsificacion, fabricacion o comercializacion
de productos sin la autorizacion del titular del derecho de propie-
dad intelectual.

Ya desde el Convenio de Paris para la Proteccion de la Pro-
piedad Industrial de 1883, se previé el embargo a la importacién
de los productos que lleven ilicitamente una marca o un nombre
comercial, e indicaciones falsas sobre la procedencia del produc-
to o sobre la identidad del productor, etcétera.® No obstante, ta-
les disposiciones no contemplan la participacion por parte de la
autoridad aduanera, aun cuando la infracciéon a los derechos de
propiedad intelectual fuera evidente.

Posteriormente, el TLCAN, en el ambito regional, y el Acuer-
do sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS, por su sigla en
inglés”) de la OMC, en el multilateral, reconocieron la necesidad
de establecer estandares de proteccion a los derechos de propie-
dad intelectual que garantizaran el comercio de productos legiti-
mos, sin constituir obstaculos innecesarios al comercio entre los
distintos territorios.

De esta forma, el ADPIC adoptado en Marrakesh el 15 de
abril de 1994, como resultado de las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) por la que se crea
la Organizacién Mundial de Comercio, en su Seccion 4, estable-
ce en diez articulos “Prescripciones especiales relacionadas con las

®En ese sentido ver Articulo 9y 10 del Convenio de Paris para la Proteccién
de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14
de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de
noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre
de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre
de 1979.

7 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
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medidas en frontera” que giran en torno a la suspension del des-
pacho de aduana por las autoridades aduaneras, antes de la cul-
minacion del régimen aduanero de importacion®, que permita la
nacionalizacion, libre disponibilidad y circulacién de mercancia
presuntamente infractora de derechos de propiedad intelectual.
Elarticulo 51 del ADPIC, establece la obligacion de los Miem-
bros de adoptar procedimientos para que el titular de un derecho?,
que tenga motivos validos para sospechar que se prepara la im-
portacién de mercancias de marca de fabrica o de comercio falsifi-
cadas o mercancias pirata que lesionan el derecho de autor, pueda
presentar a las autoridades competentes, administrativas o judi-
ciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades
de aduanas suspendan el despacho de esas mercancias para libre
circulacion®, es decir, solicitar la aplicacion de medidas en fronte-
ra. De igual forma, prevé la posibilidad de que los Miembros im-

8 En cuanto al régimen aduanero de importacién no cabe duda de la im-
portancia que tiene para cada economia la detecciéon oportuna de mercancias
infractoras de derechos de propiedad intelectual, por su repercusion en la
valoraciéon aduanera de la mercancia y la correcta determinacién de la base
imponible para efectos tributarios, respecto a mercancia legitima, cuyo valor es
por obvias razones superior. En ese sentido ver MosQUEIRA CHAUCA, Chris-
tian, “La Proteccion de la Propiedad Intelectual en el Comercio Internacional
de Bienes a través de la Aplicacién de Medidas en Frontera. Hacia una redefi-
nicién del modelo peruano’, Tesis para optar el grado de Magister en Derecho
Internacional Econdmico, Pontificia Universidad Catdlica de Pert, Escuela de
Posgrado, Lima 2014, p. 36.

° No obstante, a diferencia de lo que establece la legislacion en materia de
medidas en frontera en México, el articulo 58 del ADPIC establece la posibi-
lidad de que las autoridades competentes de los Miembros actuen de oficio,
teniendo facultades de suspender el despacho de aquellas mercancias que pre-
suntamente infrinjan derechos de propiedad intelectual, pudiendo solicitar en
cualquier momento al titular del derecho toda informacién que pueda serles
util para ejercer esa potestad, debiendo en su caso notificar sin demora la sus-
pension al importador y al titular del derecho.

¥ Dicho articulo también contempla la posibilidad de que los paises Miem-
bros incluyan procedimientos analogos para que sus autoridades aduaneras
suspendan el proceso de despacho respecto de mercancias destinadas a la ex-
portacion desde su territorio.
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plementen dichas medidas respecto de mercancias que supongan
otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, por lo
que no se trata de una lista cerrada para la proteccién inicamente
de marcas y derechos de autor.

El procedimiento establecido por el ADPIC, sefiala que el ti-
tular del derecho debe presentar una demanda ante las autorida-
des competentes, para suspender el despacho de las mercancias
para libre circulacién. Como requisitos de la demanda se exige la
descripcidn suficientemente detallada de las mercancias de modo
que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de
aduanas y anexar pruebas suficientes a satisfaccion de las auto-
ridades competentes que, de acuerdo con la legislacion del pais
de importacidn, existe presuncion de infraccion de su derecho de
propiedad intelectual. Tanto el titular como el importador tienen
el derecho de inspeccionar las mercancias retenidas por las auto-
ridades aduaneras.

Asimismo, la autoridad que conoce de la demanda puede or-
denar al demandante que aporte una fianza o garantia, para ase-
gurar al demandado frente a eventuales abusos que una probable
accién temeraria le podria provocar.

Por otra parte, si la autoridad competente no resuelve el fon-
do de la cuestion, ni ordena alguna medida cautelar, dentro del
plazo de diez dias habiles contados a partir de la comunicacién
de la suspension al demandante mediante aviso, prorrogables por
un término igual, puede autorizarse continuar con el despacho de
las mercancias si se han cumplido todas las demas condiciones
requeridas para su importacion o exportacion. En este supuesto,
habra lugar a otorgar una garantia por parte del importador, para
indemnizar por su parte los eventuales perjuicios que con la ope-
racion de comercio exterior se cause al titular del derecho de pro-
piedad intelectual."

' PoNcE LOPEZ, Fabio, “Medidas en frontera’, en Revista de la propiedad
inmaterial, Universidad Externado de Colombia, nim. 2, diciembre de 2001,
p-72.
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El ADPIC excluye de este procedimiento a las importaciones
insignificantes, esto es, las pequenias cantidades de mercancias que
no tengan caracter comercial y formen parte del equipaje personal
de los viajeros o se envien en pequefas partidas.

La aplicaciéon de las medidas en frontera debe satisfacer las
obligaciones generales que establece el articulo 41 del Acuerdo, en
el sentido de que sean eficaces, lo suficientemente disuasivas, que
eviten la creacidon de obstaculos innecesarios al comercio legitimo
y se observe el debido proceso.

Por otro lado, el Capitulo XVII: Propiedad Intelectual del
TLCAN, establece en el articulo 1714 las disposiciones generales
para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, y en es-
pecifico, en el articulo 1718, la “Defensa de los derechos de pro-
piedad intelectual en la frontera” de forma muy similar al ADPIC,
al establecer que cada una de las Partes adoptard, los procedi-
mientos que permitan al titular de un derecho que tenga motivos
validos para sospechar que puede producirse la importacion de
mercancias falsificadas o pirateadas relacionadas con una marca
o derecho de autor, presentar una solicitud por escrito ante las
autoridades competentes, sean administrativas o judiciales, para
que la autoridad aduanera suspenda la libre circulacion de dichas
mercancias. Debiendo de igual forma brindar una descripcién su-
ficientemente detallada de las mercancias y las pruebas adecuadas.

Podriamos invocar varios acuerdos comerciales de los que
México es Parte,que contienen disposiciones para ejercer acciones
en frontera en contra de mercancias que violentan los derechos
de propiedad intelectual, como lo hace también el Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial en el articulo 9,
que establece la facultad de embargar mercancias de procedencia
extranjera.'?

12 JARILLO BARRIENTOS, Luis Alejandro, “Medidas en frontera (Articulo
235 de la LFDA)”, en Ortiz BAHENA, Miguel Angel (coord.), Ley de la Propie-
dad Industrial comentada por la Asociacion Mexicana para la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (AMPPI), México, Porrua, 2015, p. 582.
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Con base en lo anterior, es posible sefialar que las medidas
en frontera constituyen en la practica medidas de caracter provi-
sional, en tanto la autoridad competente determina si existe o no
violacion a los derechos de propiedad intelectual, para evitar la
importacion o exportacion de mercancias falsificadas o piratas, a
través de la suspension del despacho aduanero de dichas mercan-
cias en frontera.

IV. REGULACION DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN LA
LEGISLACION MEXICANA

En el ambito nacional, contamos con un procedimiento para que
las autoridades aduaneras, previa resolucién que emita la auto-
ridad administrativa o judicial competente, suspendan la libre
circulaciéon de mercancias de procedencia extranjera que violen
derechos de propiedad intelectual.

De esta forma, los articulos 235 de la Ley Federal del Dere-
cho de Autor (LFDA); 144, fraccién XXVIII, 148 y 149 de la Ley
Aduanera; 6°, fraccion V y 199 BIS, fraccion I de la Ley de la Pro-
piedad Industrial (LPI), facultan al IMPI para emitir una orden
de suspension de la libre circulacion de mercancias cuando exista
una presuncion de violaciones a derechos de propiedad intelec-
tual, en los siguientes términos:

Articulo 60.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, au-
toridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un
organismo descentralizado, con personalidad juridica y patrimo-
nio propio, el cual tendra las siguientes facultades:

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones adminis-
trativas; ordenar y practicar visitas de inspeccion; requerir infor-
macion y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para
prevenir o hacer cesar la violaciéon a los derechos de propiedad
industrial; oir en su defensa a los presuntos infractores, e imponer
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las sanciones administrativas correspondientes en materia de pro-
piedad industrial;

Articulo 199 BIS.- En los procedimientos de declaracion adminis-
trativa relativos a la violacion de alguno de los derechos que protege
esta Ley, el Instituto podra adoptar las siguientes medidas:

L.- Ordenar el retiro de la circulacion o impedir ésta, respecto de
las mercancias que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

Por otro lado, mediante el Decreto publicado en el D.O.E, de
fecha 10 de junio de 2013, se reform¢ el articulo 235 de la LFDA,
que establece:

Articulo 235.- Los Tribunales Federales en cualquier caso y el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tratandose de in-
fracciones en materia de comercio, quedan facultados para emitir
una resolucion de suspension de la libre circulacion de mercan-
cias de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo
dispuesto por la Ley Aduanera.

“La referida modificacion refuerza la hipotesis de que los tri-
bunales gozaran de una amplia competencia para conocer de las
violaciones a los derechos protegidos por la LFDA, toda vez que
las facultades a que se hace referencia, estan dirigidas a ordenar
medidas provisionales' en frontera,' para impedir la entrada de

13 El IMPI tiene facultades para dictar medidas provisionales dentro de
un procedimiento administrativo de infraccién en materia de comercio, con
fundamento en los articulos 199 bis a 199 bis 7 de la LPI. Dichas medidas han
sido un eficaz medio para hacer cesar la violacién de derechos autorales y, de
acuerdo con la Ley Aduanera, es posible que la autoridad aduanera las ejecute
en frontera para impedir la entrada de mercancia en las que materializa la vio-
lacion a un derecho autoral, previa orden de la autoridad competente.

4 Actualmente las medidas en frontera las dicta el IMPI y las ejecuta la
autoridad aduanera, con base en lo establecido por los articulos 144, fraccion
XXVIIL, 148 y 149 de la Ley Aduanera.
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mercancia de procedencia extranjera en la que presuntamente se
materializa la violacién de derechos autorales.”*

Por lo que la reforma a dicho articulo pareciera fortalecer el
hecho de que los usuarios se inclinen por la via judicial que les
brinda mayor certeza juridica para combatir, por ejemplo, la vio-
lacién a sus derechos, cuando la autoridad administrativa, con-
cretamente el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAU-
TOR), no tiene facultades claras para ordenar y ejecutar medidas
provisionales y menos en frontera al no haber sido incluido como
autoridad ordenadora en el articulo 235 de la LFDA.'

Asimismo, la regulacién y aplicacién de las medidas en fron-
tera, se encuentra prevista en los articulos 144, fraccion XXVIII,
148 y 149 de la Ley Aduanera:

ARTICULO 144. La Secretaria tendrd, ademds de las conferidas
por el Cddigo Fiscal de la Federacion y por otras leyes, las siguien-
tes facultades:

(...)

XXVIII. Suspender la libre circulacién de las mercancias de pro-
cedencia extranjera dentro del recinto fiscal, una vez activado el
mecanismo de seleccién automatizado, previa resoluciéon que emi-
ta la autoridad administrativa o judicial competente en materia de
propiedad intelectual, y ponerla de inmediato a su disposicion en el
lugar que las citadas autoridades sefialen.

ARTICULO 148. Tratandose de mercancias de procedencia extran-
jera objeto de una resolucion de suspension de libre circulacion
emitida por la autoridad administrativa o judicial competente en
materia de propiedad intelectual, las autoridades aduaneras proce-
deran a retener dichas mercancias y a ponerlas a disposicion de la
autoridad competente en el almacén que la autoridad sefale para
tales efectos.

15 ARTEAGA ALVARADO, Carmen, “Comentarios a la Reforma de 2013 a
la Ley Federal del Derecho de Autor ;Una Reforma sdlo de Precisiones?”, en
Boletin Informativo del Instituto Interamericano del Derecho de Autor (IIDA),
México, enero de 2014, p. 22.

16 1dem.
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Al momento de practicar la retencién a que se refiere el parrafo
anterior, las autoridades aduaneras levantardn acta circunstanciada
en la que se debera hacer constar lo siguiente:

I. La identificacion de la autoridad que practica la diligencia.

II. La resolucion en la que se ordena la suspension de libre circu-
lacién de las mercancias de procedencia extranjera que motiva la
diligencia y la notificacién que se hace de la misma al interesado.
III. La descripcion, naturaleza y demas caracteristicas de las
mercancias.

IV. El lugar en que quedaran depositadas las mercancias, a disposi-
cion de la autoridad competente.

Debera requerirse a la persona con quien se entienda la diligencia
para que designe dos testigos de asistencia. Si los testigos no son
designados o los designados no aceptan fungir como tales, la auto-
ridad que practique la diligencia los designara.

Se entregara copia del acta a la persona con quien se hubiera en-
tendido la diligencia y copia de la resolucion de suspension de libre
circulacién de las mercancias emitida por la autoridad administra-
tiva o judicial competente, con el objeto de que continte el proce-
dimiento administrativo o judicial conforme a la legislacion de la
materia.

ARTICULO 149. Lo dispuesto en el articulo 148 de esta Ley sola-
mente serd aplicable cuando la resolucién en la que la autoridad ad-
ministrativa o judicial competente ordene la suspension de la libre
circulacion de las mercancias de procedencia extranjera, contenga
la siguiente informacion:

I. El nombre del importador.

I1. La descripcion detallada de las mercancias.

III. La aduana por la que se tiene conocimiento que van a ingresar
las mercancias.

IV. El periodo estimado para el ingreso de las mercancias, el cual no
excedera de quince dias.

V. El almacén en el que deberan quedar depositadas las mercan-
cias a disposicion de la autoridad competente, el cual debera estar

Revista de la Facultad de Derecho de México
Tomo LXIX, Numero 274, Mayo -Agosto 2019

10.22201/fder.24488933.2019.274-2.69977 867



Revista de la Facultad de Derecho de México
Tomo LXIX, Numero 274, Mayo -Agosto 2019
10.22201 /fder. 24488933e.2019.274-2.69977

ubicado dentro de la circunscripcion territorial de la aduana que
corresponda.
VI. La designacion o aceptacion expresa del cargo de depositario.

De los anteriores articulos se advierte que la intervencion de
la autoridad aduanera se limita a retener las mercancias, objeto de
una resolucién de libre circulacién emitida por autoridad admi-
nistrativa o judicial competente en materia de propiedad intelec-
tual, por ejemplo, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
o Ministerio Publico Federal. Por su parte, la autoridad aduanera
debe poner las mercancias retenidas a disposicion de la autoridad
competente, levantando acta circunstanciada en la que se cum-
plan los requisitos previstos en el referido articulo 148. Por otro
lado, el articulo 149 establece lo que el solicitante de la medida
en frontera debera acreditar a fin de que la autoridad competente
expida la orden de suspension de libre circulacion de mercancias.

Al respecto, es importante mencionar que de conformidad
con el articulo 19, fraccién LXIV, del Reglamento Interior del Ser-
vicio de Administracién Tributaria', la labor de la AGA se limita
a Unicamente retener las mercancias de procedencia extranjera
objeto de una resolucién de suspension de libre circulaciéon emiti-
da por la autoridad competente en materia de propiedad intelec-
tual y ponerlas a disposicién de dicha autoridad.

Por lo que se refiere al procedimiento de solicitud de la me-
dida provisional en frontera consistente en impedir la libre cir-
culacién de mercancias de procedencia extranjera, se rige por los
principios y requisitos previstos para la aplicacion del resto de las
medidas provisionales reguladas por el articulo 199 BIS de la LPI,
atendiendo a las siguientes caracteristicas especificas que las dis-
tinguen:

e Su objeto recae sobre las mercancias de proce-
dencia extranjera destinadas a ser introducidas al
pais.

17 Publicado en el D.O.E. de fecha 24 de agosto de 2015.
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e Elimportador de tales mercancias no cuenta con
la autorizacion del titular del derecho patrimonial
para su importacion.

e La pretension del solicitante de que la autoridad
aduanera retenga la mercancia antes de que sea
introducida al pais, a fin de evitar su libre circula-
cion.

e Suaplicacion unica y exclusivamente se llevara a
cabo dentro de los recintos aduanales de la Repu-
blica Mexicana por donde se pretende ingresar la
mercancia objeto de la medida.

e Elescrito de solicitud ademas de cumplir con las
formalidades previstas en la LPI, debera contener
los requisitos sefialados por el articulo 149 de la
Ley Aduanera.'

En la practica, para la aplicacién de este tipo de medidas, la
autoridad aduanera se ha abocado a obtener y revisar los embar-
ques y contenedores que entran al territorio nacional, segin lo
indique el semaforo fiscal o sistema aleatorio. Si de la revision se
percata de mercancias presuntamente infractoras de derechos de
propiedad intelectual, procede a llamar al IMPI o al Ministerio
Publico. De hecho, este ultimo tiene oficinas en las aduanas, las
cuales se encargan de la investigacion y persecucion de delitos,
como narcotrafico, contrabando y pirateria. En tanto el interesa-
do titular de los derechos de propiedad intelectual vulnerados es
notificado de forma posterior, a efecto de que ratifique la accién y
se inicie el procedimiento."”

Por lo tanto, cuando la mercancia falsificada o pirata se pre-
tende introducir en un territorio a través de la aduana para su im-
portacioén, vulnerando los derechos de propiedad intelectual en el

'8 PARETS GOMEZ, Jesus, “El proceso administrativo de infraccién intelec-
tual’, México, Sista, 2007, p. 394.
19 ScHMIDT PARTNER, Luis C., op. cit.
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pais al que ha llegado la mercancia, este es el momento en que de-
beran ponerse en practica las medidas en frontera, encaminadas
a impedir la introduccién y posterior circulaciéon de la mercancia.
Liberada la misma de la aduana, otros seran los mecanismos a
instrumentar, dirigidos a impedir la venta de esa mercancia en el
mercado del territorio en el que ya ha sido introducida, por lo que
lo ideal es impedir que las cosas lleguen a esta fase.*

Con base en lo anterior, podemos identificar tres vias que esta-
blece la legislacion para la proteccion de los derechos de propie-
dad intelectual en el caso de mercancias falsificadas o piratas:

e Via penal: Mediante la tipificacion de ciertas conductas
como delito.

e Viacivil: A través de las acciones para el resarcimiento de
los dafos y perjuicios provocados al titular de los dere-
chos.

e Via administrativa: Por medio de la aplicacion de las
multas por el indebido aprovechamiento de derechos de
propiedad intelectual.

Para el caso de los procedimientos administrativos, resulta
aplicable lo previsto en los articulos 199 BIS a 199 BIS 8 de la
Ley de la Propiedad Industrial, estos se tramitan ante el IMPI y
son seguidos en forma de juicio, a través de un procedimiento de
declaracién administrativa de infraccién, y una vez cumplidos los
requisitos establecidos por la Ley de la materia, el IMPI notificara
al presunto infractor, quien debera dar contestacion a la demanda.
Una vez desahogadas las pruebas, el IMPI emitird la resolucion
que en derecho corresponda, ya sea declarando las infracciones, o
en su caso, negandolas.

20 En ese sentido ver RANGEL ORTIZ, Horacio, “La observancia de los de-
rechos de propiedad intelectual. Jurisprudencia’, OMPI, Ginebra Suiza, 2011,
pp- 69-70.
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Dentro de las solicitudes de declaracién administrativa, e in-
cluso antes de dar inicio al procedimiento, el titular del derecho
afectado cuenta con la posibilidad de solicitar la aplicacion de me-
didas provisionales, las cuales estan contempladas en el articulo
199 BIS de la LPI, entre las que se encuentran el ordenar el retiro
o impedir la circulacion respecto de las mercancias que infrinjan
derechos de los tutelados por dicha Ley, asi como los objetos, em-
paques, envases, embalajes, papeleria, material publicitario e ins-
trumentos que infrinjan dichos derechos, o bien, sean utilizados
en la fabricacion, elaboracidon u obtencion de cualquier objeto o
mercancia infractora, asi como ordenar el aseguramiento de dicha
mercancia, entre otros.

Para el caso de mercancias infractoras que provengan del ex-
tranjero, el titular del derecho afectado tiene la posibilidad de so-
licitar que se ordene como medida provisional, la suspension de la
libre circulacion de esa mercancia en la aduana.

Vale la pena destacar que para que se pueda adoptar cual-
quiera de las medidas provisionales, es necesario que el titular del
derecho afectado cumpla con diversos requisitos, entre los que se
encuentra el otorgamiento de una fianza suficiente para responder
por los dafos y perjuicios que se pudieran causar a la persona
en contra de quien se soliciten las medidas y que se proporcione
la informacion necesaria para la identificacion de las mercancias
falsificadas.

V. MEDIDAS EN FRONTERA E IMPORTACIONES
PARALELAS

En el afo de 1991, como parte del esquema aperturista que se
venia preparando con la entrada en vigor del TLCAN en enero de
1994, la legislaciéon en materia de marcas impulsé la figura de las
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importaciones paralelas®!, que permite la introduccion al pais de
productos de cualquier marca, por cualquier importador intere-
sado, fuese o no distribuidor oficial, bajo la condicién de que se
trate de mercancias auténticas. En otras palabras, la importacion
paralela es aquella que se hace respecto de mercancias auténticas,
por fuera de los canales oficiales de comercializacion.

El objetivo de dicha figura es el de restar poder sustancial® a
los distribuidores autorizados de una marca, que suelen imponer
condiciones de precios a los consumidores, atentando contra la
libre competencia en los mercados. De esta forma, las diferencias
de precios inciden de manera determinante en el fendmeno de la
importacion paralela.

Con la intensificacion de los controles aduaneros para im-
pedir el transito de mercancias falsificadas, por la exigencia in-
ternacional de reducir los altos indices de pirateria, nuestro pais
comenzd a implementar las medidas en frontera para monitorear,
detectar y detener productos apdcrifos.

En ese orden de ideas, la medida mas enérgica e institucio-
nal fue la conformacion de un “padrén aduanero de marcas”, que
consiste en una base de datos de marcas registradas que suelen
ostentar productos importados, en la que se incluye el nombre de
las empresas autorizadas para distribuir en el pais. De esta forma,
al momento del despacho aduanero, se lleva a cabo la verificacion

21 El Glosario de términos de la OMC las define como la “Situacién en la
que un producto fabricado legalmente en el extranjero (es decir, no un produc-
to pirata) se importa sin permiso del titular del derecho de propiedad intelec-
tual (por ejemplo, el titular de una marca de fabrica o de comercio, o de una
patente). Algunos paises lo permiten, pero otros, no”.

? Cuando una empresa tiene la capacidad de fijar precios y/o restringir
la oferta de bienes y servicios sin que pueda haber una reaccién competitiva
de alguna otra empresa para contrarrestarlo. El poder sustancial no es por si
mismo dafino, a menos que la empresa con poder sustancial abuse de su poder
para desplazar a otras empresas del mercado. De tal forma que, cuando se limi-
tan las opciones para los consumidores, pagando mas por lo bienes y servicios
que adquieran (esto es, la oferta de productos baja y los precios suben). Dis-
ponible en: <https://www.cofece.mx/cofece/index.php/promocion/infografias/
que-es-poder-sustancial-de-mercado-infografia-en-formato-vertical>.
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y si el importador no aparece en el padron, la importacion es de-
tenida e investigada.

Como resultado de la modificacion a las Reglas de Caracter
General en Materia de Comercio Exterior, publicadas en el DOF
del 29 de julio de 2011, la medida ha sido extendida hasta el extre-
mo en el que, si no se plasma en los formatos la indicacién de la
marca registrada y el nimero de inscripcion de la empresa impor-
tadora ante el IMPI como licenciatario o distribuidor, los produc-
tos son detenidos y sujetos a investigacion; fatalmente, la falta de
entendimiento de la figura de la importacién paralela por parte de
las autoridades que implementan las medidas en frontera, genera
consecuencias, incluso penales, para los importadores.”

A partir de la creacion de este padrdn, la autoridad aduanera
ha ido conformando una base de datos automatizada con la infor-
macién que le proporcionan los titulares de las marcas registra-
das en México, la cual es validada por la autoridad competente, y
sirve de apoyo para la identificaciéon de mercancias que ostenten
marcas registradas, a fin de detectar posibles irregularidades en
materia de propiedad intelectual.

Conforme a la regla 2.4.12, para los efectos de los articulos
144, fraccion XXVIII, 148 y 149 de la Ley Aduanera, la base de da-
tos automatizada debera integrarse conforme a los lineamientos
que para tal efecto emita la AGA, donde los interesados deberan
actualizarla de manera permanente, y contener la siguiente infor-
macion:

I. Denominacién de la marca de que se trate.

II. Nombre, domicilio, RFC, teléfono, correo electrénico
del titular; asi como del representante legal de la marca en
Meéxico.

ITI. Numero de registro de marca.

IV. Fraccidn arancelaria.

23 JALIFE, Mauricio, “Medida aduanera borra esquema de importaciones
paralelas”, en Diario El Financiero, de fecha 16 de julio de 2014.
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V. Descripcion detallada de las mercancias, incluyendo
especificaciones, caracteristicas técnicas y demads datos
que permitan su identificacion.

VI. Vigencia del registro.

VII. Nombre, razén o denominacién social y REC de los
importadores y distribuidores autorizados, en su caso.

VIII. Logotipo de la marca.

IX. Fotografias de las mercancias y, en su caso, disefio de
su envase y embalaje.

En caso de detectarse presuntas irregularidades en materia
de propiedad intelectual, incluso en el despacho aduanero de las
mercancias, la autoridad aduanera debera informar de inmediato
a la autoridad competente.

Formalmente, podemos sefialar que la medida se inserta en el
marco de los compromisos asumidos por México en el TLCAN y
el ADPIC; sin embargo, aun y cuando el mecanismo parece ofre-
cer una herramienta util para mejorar la aplicacién de medidas
defensivas de derechos de marcas en frontera, los titulares de de-
rechos marcarios en el pais a través de licencias y contratos de
distribucién, podran volver a ejercer una defensa continua contra
los importadores paralelos.*

Lo anterior sin tomar en cuenta el agotamiento del derecho
del propietario de la marca registrada, ya que una vez introducido
licitamente en el mercado su producto y ser vendido por primera
vez agota el derecho, permitiendo a partir de ese momento que
cualquier tercero no relacionado con la marca registrada pueda
importar bienes a su pais sin incurrir en infraccién alguna.” Esto
se explica porque el derecho no puede considerarse agotado si no

24 JaLiFE DAHER, Mauricio, “Inicia vigencia el padrén aduanero de mar-
cas’, en Revista Pyme, disponible en: <http://www.casia-creaciones.mx/ifile/
Pyme%202012/Julio%20219/Pyme219p74-75.pdf>

2> CASTANEDA MARTIN, Rafael, “Medios de Defensa en Contra de las Im-
portaciones Paralelas”, México, Sista, 2012, p. 56
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existe en el pais en el que se comercializa el producto por primera
vez.

Por lo que el agotamiento del derecho trae aparejada la pérdi-
da del derecho del titular de la marca para prohibir el uso después
de haber puesto de forma licita su mercancia en las corrientes co-
merciales en determinado lugar. De esta forma, las importaciones
paralelas son realizadas legalmente respecto de productos legiti-
mos por parte de comerciantes o revendedores paralelos por fue-
ra de los circuitos oficiales de comercializacion, motivadas por la
diferencia en precios de los productos en dos paises diferentes y
generan competencia con productos comercializados por el titu-
lar de los derechos de propiedad intelectual y sus licenciatarios o
distribuidores.

VI. CONCLUSIONES

El gobierno de México pretendi6é dar cumplimiento a las obliga-
ciones contraidas en el marco del TLCAN y el ADPIC, mediante
las reformas de 1994 y 2013. Respecto de la primera, modifico
el capitulo de procedimientos administrativos de la Ley de 1991,
ajustandolo a las directrices de dicho tratado. Por otra parte, con
la reforma de 2013, se establecid en el articulo 235 de la LFDA el
fundamento basico de las medidas en frontera, al sefialar que el
IMPI podra emitir una resolucion de impedir la libre circulacion
de mercancia de procedencia extranjera en frontera, en términos
de lo dispuesto por la Ley Aduanera.

Con la normatividad en torno a la aplicaciéon de medidas en
frontera, se busca combatir los efectos nocivos que las practicas de
falsificacion de mercancias conllevan, controlar los canales de dis-
tribucion de las mercancias y evitar brindar espacios que faciliten
el reparto de mercancias infractoras. De esta manera, se involucra
a las autoridades aduaneras en la lucha contra la falsificaciéon y
pirateria.
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Por otra parte, la apertura hacia el mercado internacional ha
sido un factor determinante para que se intensifiquen las impor-
taciones paralelas en México y el mundo, por la posibilidad de
adquirir mercancia en el extranjero a un menor precio del que se
obtiene a nivel nacional.

Si bien, el ingreso en el mercado de importadores paralelos,
resulta molesto para el titular de la marca, sus distribuidores y
licenciatarios exclusivos, las importaciones paralelas inhiben que
las grandes empresas multinacionales titulares de los registros
marcarios, mantengan practicas comerciales de discriminacion
de precios en un mercado, de forma tal que la diferencia de pre-
cios hace econdmicamente atractivas las importaciones paralelas
para los consumidores.
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ciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propie-
dad Industrial, publicado en el DOE, del 2 de agosto de 1994

Glosario de Términos de la Organizacién Mundial de Comercio

Ley Aduanera

Ley de la Propiedad Industrial

Ley Federal del Derecho de Autor

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Reglamento Interior del Servicio de Administracién Tributaria

Capitulo XVII: Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte

<https://www.cofece.mx/cofece/index.php/promocion/infogra-
fias/que-es-poder-sustancial-de-mercado-infografia-en-
formato-vertical>
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