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RESUMEN: El mercado farmacéutico en
Europa, de acuerdo con su situacién
actual, no estd sujeto a los mismos prin-
cipios del libre comercio que rige para
otros productos, que no estan regulados
de una manera restrictiva. Ante esta si-
tuacion, los propietarios de marcas en
el sector farmacéutico han tratado de
desarrollar constantemente politicas de fi-
jacion de precios y estrategias de mer-
cado que sean consistentes con sus inte-
reses y sus planes comerciales. De esta
manera, en el presente articulo se ana-
liza el ajuste de los conflictos de intere-
ses entre el proteccionismo del mercado
y el libre comercio dentro del sector
farmacéutico, mismo que abarca cues-
tiones relacionadas tanto con la politica
econdmica como con la regulaciéon juri-
dica correspondiente. Se analiza la Ley
de Propiedad Intelectual de la Unién
Europea y los derechos de quien goza
de la titularidad de una marca, para
evitar el reetiquetado por parte de los
importadores paralelos.
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I. INTRODUCCION

Este articulo analiza el ajuste de los conflictos de intereses entre el pro-
teccionismo del mercado y el libre comercio dentro del sector farmacéu-
tico en la Union Europea. Desde la optica del titular de una marca para
un producto farmacéutico, este ensayo se dedicara a la revision de las dos
cuestiones siguientes, relacionadas con la politica econémica y juridica:

1. ¢Cuales son los conflictos de intereses que existen en el protec-
cionismo del mercado y el libre comercio en el marco de la Ley de
Propiedad Intelectual de la Uniéon Europea? En cuanto a productos
farmacéuticos, ¢constituye la politica actual una forma de arbitraje
regulado?

2. Segun surge de la jurisprudencia, ¢de qué derechos legales goza
el titular de una marca para evitar el re-etiquetado o el re-envasado
por parte de los importadores paralelos, de aquellos productos que
llevan su denominacién comercial, una vez que éstos fueran introdu-
cidos en el flujo comercial basado en el arbitraje de un Estado que
forma parte de la Comunidad Econémica Europea (CEE)?
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1I. FUNDAMENTO LEGAL

1. Articulos 28 y 30 del Tratado de la CEE

El articulo 28 del Tratado de la CEE establece que “quedaran
prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a
la importacién, asi como todas las medidas de efecto equivalente”.
No obstante, esta prohibicion esta supeditada a la condiciéon dispuesta
en el articulo 30 en el que se excluye “la proteccién de la propiedad
industrial y comercial” (oraciéon 1), en la medida en que la proteccién
no llegue a “constituir un medio de discriminacién arbitraria ni una
restriccion encubierta del comercio entre los Estados miembros”
(oracion 2).

2. Duectiwa 89/104, articulo 7, pdrrafos 1 y 2

El articulo 7 (1) establece la nociéon de que el titular de una marca
no podra hacer uso de sus derechos para impedir la importacion, co-
mercializaciéon y reventa de un producto, si dicho producto fue colo-
cado en el mercado de otro Estado miembro con el consentimiento del
titular de la marca. No obstante, la extinciéon de un derecho a una mar-
ca esta limitada por lo dispuesto en el articulo 7 (2), en los casos en
los que existan “motivos legitimos que justifiquen que el titular se opone
a la comercializaciéon” y, en particular, en aquellos casos en los que,
después de introducirlos en el mercado, la condicién de la mercancia
se hubiera “modificado” o “allerado” [se agrega énfasis].
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III. CONSIDERACIONES EN MATERIA DE POLITICA ECONOMICA
Y POLITICA DE INTEGRACION: COMO SE CREO EL MERCADO
DE IMPORTACION PARALELA Y LAS TENSIONES QUE GENERA

ESTA EN UN MERCADO UNICO

La importacion paralela: ;arbitraje regulado?

A. Definicion de arbitraje

Black’s Law Dictionary define el arbitraje como “[l]a compra y venta
en forma simultdnea de valores idénticos en distintos mercados, con la
esperanza de obtener utilidades por la diferencia de precio en tales
mercados” [se agrega énfasis|.! El Diccionario de derecho de Creifeld [Cre-
Jields Rechtsworterbuch] utiliza una definiciéon algo diferente, en la cual
se describe al arbitraje como? “la compensaciéon obtenida por las di-
ferencias en los precios de las mismas mercancias en distintos mercados,
de forma tal que las mercancias se obtienen en el lugar en el que su
precio es mas bajo y se saca provecho de un mayor margen de ga-
nancias en cualquier otro lugar [se agrega énfasis]”.? Notese el agre-
gado que hace Creifield de los términos “distintos mercados”. Existen
otras definiciones en el ambito de las finanzas con ligeras variacio-
nes.* Si de acuerdo con la definiciéon de Creifield el arbitraje es en
verdad la explotaciéon de precios entre los distintos mercados, por consi-
guiente, para que el arbitraje pueda ser consistente con los pilares de
los principios del libre mercado de la Uniéon Europea, los vendedores
deben tener libertad para establecer sus precios, mientras que los ar-
bitros simplemente deben explotar los diferenciales en ese ambiente
de fijaciéon de precios en el mercado libre. Tal como se comentara en

U Black’s Law Dictionary, 7a. ed., 1999.

2 Traduccién del autor.

3 Creifeld’s Rechtsworterbuch, 14. Auflage, a saber: “Unter Arbitrage verstcht man im
Wirtschaftsleben den Ausgleich verschiedenen hoher Preise derselben Ware an verschiedenen
Markten dadurch, dass an den Platzten mit den niedrigeren Kursen gekauft und die hohere Ge-
winnspanne oder die steiginde Nachfrage ausgenutzt wird”.

+ La definicion de Modigliani-Miller es: “La compra y venta en forma simultdnea del mismo
valor o de valores esencialmente similares en dos mercados distintos para obtener precios venta-
josamente diferentes”. Véase en general Sharpe, William F. y Alexander, Gordon, J., Investments,
4a. ed., Prentice Hall, 1990.
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este articulo, los titulares de marcas en el mercado farmacéutico no
tienen la libertar de fijar sus propios precios dentro de la Unidn
Europea. El mercado adolece de una regulaciéon extrema.

B. Arbitraje “desregulado™

Esta es la meta de integracién de la CEE, consagrada en los ar-
ticulos 28 y 30 y, de hecho, a ella también apunta cualquier sistema
de libre mercado con el fin de crear una oportunidad de arbitraje.
Esto significa que la explotaciéon de un mejor precio en un mercado
genera ahorros para los consumidores y las economias de escala entre
los diversos mercados. Se trata de la fuerza motriz que impulsa a las
eficiencias del mercado. No obstante, en este aspecto, la explotacion
de precios esta generalmente desregulada, es decir, que se aplican los
principios del libre mercado. El Estado no fija precios minimos o ma-
ximos. Por otro lado, en el arbitraje desregulado, el Estado se ve li-
mitado en su capacidad para actuar como comprador y desempefar
por si mismo la funcién de actor monopdlico o dominante.

C. Arbitraje “regulado™

Los importadores paralelos de productos farmacéuticos se benefi-
clan gracias a los mismos diferenciales de precio que se suscitan en
una situaciéon de arbitrgje regulado, es decir, a partir de los precios mi-
nimos no fijjados por los principios del libre mercado, sino que esta-
blecen los Estados actores u otras causas intervinientes. Los gobiernos
cuentan con mecanismos de salud y regulatorios que pueden diferir
de Estado en Estado segtn la vision que cada uno de ellos pueda
adoptar en relaciéon con la asistencia sanitaria y la proteccién social
de sus ciudadanos. También es posible que los gobiernos fuercen una
baja de precios para poder acceder a ciertas drogas —ya sea como
respuesta a una necesidad particular de su pais o como consecuencia
de otras consideraciones de indole politica o de bienestar social—. Si
la importacion paralela siempre fuera posible, el resultado seria que
el titular de la marca tendria que aceptar, en esencia, el precio mas
bajo fijado por alguna de las quince autoridades nacionales como el
“precio de mercado” para su producto.
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Un analisis llevado a cabo en 2001 por The Economust concluyd que
dentro de la Uniéon Europea la mayor parte de las explotaciones de
la importaciéon paralela tiene lugar en Gran Bretana y Alemania,
aunque este fenomeno también puede observarse —y de hecho, ocu-
rri6— en casi todos los Estados de la UE.> El diferencial de precio ti-
pico oscila entre el 30% y el 50%,% lo que crea un interés mas que
suficiente para que los importadores paralelos conformen un mercado
que se funde en los principios de arbitraje del mercado regulado, en
lugar de regirse por los del mercado desregulado o abierto.

A modo de ejemplo, en el Reino Unido el gobierno aprobd un es-
quema para la reglamentaciéon de los precios de los productos farma-
céuticos. Este esquema establece un tope para los retornos de capital
del 21% para las empresas que hacen negocios con el Sistema Nacio-
nal de Salud del Reino Unido.” Este mecanismo regulatorio es un hi-
brido que combina los controles formales e informales. No obstante,
desde 1957 este mecanismo de una forma u otra ha tenido un impor-
tante impacto en la fijacion de precios para los productos farmacéuti-
cos y no existe ningun indicio claro que nos indique que esta regula-
cién esta perdiendo fuerza.?

Muchos de los diferenciales de precio entre los productos farma-
céuticos de Europa encuentran explicaciéon en la intervenciéon del
Estado, ya sea como comprador de los productos farmacéuticos (por
cjemplo, el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, tal como se
describiera anteriormente), en su capacidad para otorgar licencias
obligatorias (que se describen en la secciéon que sigue), o simplemente
al establecer un techo para los precios. El gasto en productos farma-
céuticos de la seguridad social total varia entre un 10% y un 20%
dentro de los Estados miembros.? Asimismo, los Estados miembros si-
guen teniendo diferentes niveles de protecciéon para la investigaciéon y
el desarrollo y, ademas, cuentan con diversos mecanismos de inter-

5 “Cure-all wanted”, The Economist, 29 de noviembre de 2001. Véase también Vicién (citada
mas adelante), quien adopta la postura de Espana (al establecer que “todos los productos farma-
céuticos se fijan por autoridad publica”) y constituye un bastién particular para la contratacién
de importaciones paralelas.

6 Idem.
7 Sedgley, Mike, “Profit or Loss?”, Eurohealth, vol. 7, nim. 2, 2001, p. 13.
8 Ibidem, p. 14.

9 Véase Fernandez Vicién, Conception, “Why Parallel Imports of Pharmaceutical Products

Should be Forbidden”, 17 Eur Competition L. Rev., 219, 224 (1996), p. 219.
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vencion publica. Los titulares de marcas se ven afectados tanto por la
competencia intramarcas —en forma de importadores paralelos— co-
mo por la competencia entre marcas —en forma de rotulos
genéricos—.

Por lo general, existen dos explicaciones que justifican la existencia
de la importaciéon paralela en los mercados, ya sea en el ambito na-
cional como en la esfera internacional. La primera razén que da
cuenta de la existencia de la importacién paralela se debe a que los
fabricantes extranjeros fijan precios en forma diferencial para produc-
tos 1dénticos en los diversos paises, y los importadores paralelos se
aprovechan de (“arbitran”) estas diferencias en los precios para obte-
ner ganancias. La segunda razén, y quizas la mas importante, es que
los importadores paralelos son mas eficientes que los vendedores au-
torizados, ya que las importaciones paralelas compiten con productos
idénticos de vendedores autorizados, lo cual conlleva a precios mas
bajos. Esto, a su vez, redunda en beneficios para los consumidores.
Tal como se demostrara en este articulo, si bien puede ser cierto que
los importadores paralelos ofrecen precios mas bajos a los consumi-
dores, el mercado no es libre y el fabricante del producto (a quien,
en este articulo se considerara como el titular de la marca) se ve su-
peditado a una serie de reglamentaciones que le impiden gozar de los
beneficios de un mercado libre.

IV. MECANISMOS PARA LA FIJACION DE PRECIOS DEL TITULAR
DE LA MARCA: CONTROLES REGULADORES OPOSITORIOS
CON UN EXITO LIMITADO

Las empresas farmacéuticas limitaron los mecanismos de ajuste de
precios, como por ejemplo, la restriccién del suministro a un determi-
nado mercado. Estas restricciones en el suministro pueden crear una
presion alcista en los precios, incluso a pesar de la existencia de un
techo para los precios fijado por el gobierno. La opiniéon de la comi-
sion en relacion con la legalidad de este mecanismo se encuentra en
el caso Bayer AG vs. Commission,!® basado en el articulo 81. Bayer
AG ps. Commission sirve como un ejemplo en el que se ilustra que

10 T-41/96.
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las reglas de la competencia actian como un poderoso mecanismo de
proteccion que puede restringir las defensas del titular de la marca en
los entornos donde existen controles de precios (este caso se encuen-
tra en la etapa de apelaciéon y adtn se aguarda un dictamen final).!!
Debido al efecto debilitante que pueden tener los mecanismos nacio-
nales de determinacion de precios en los titulares de marcas, y como
consecuencia del desacuerdo que existe entre el Tribunal de Primera
Instancia y la comision respecto de este tema, la profesora Korah ca-
talogd esta decision como “el acontecimiento mas importante del
2000 en materia de la ley de competencia”.!? Quizas efectivamente lo
fue en cuanto al titular de la marca. Por su parte, la industria espera
con ansias el resultado de la apelacion.

Otra arma que tiene reservada el gobierno dentro de su arsenal es
la capacidad que posee en ciertos casos para ordenar el otorgamiento
de licencias en forma obligatoria. Esto equivale a obtener una licen-
cla a través de una autorizacion del gobierno, por lo que a las em-
presas que elaboran productos genéricos se les permite fabricar una
droga protegida por las leyes de la propiedad intelectual mediante la
aplicacién de una doctrina de servicios cuasi-esenciales. En algunos
casos, las reglamentaciones nacionales pueden incluso llegar a evitar
que los fabricantes abandonen un determinado mercado para ciertos
productos farmacéuticos si las alternativas no estan en orden, argu-
mentando la proteccion de la salud humana.'®

Resulta obvio que el otorgamiento de licencias es, por lo general,
un ¢jemplo que tiene mas trascendencia en los casos de patentes. Asi-
mismo, el otorgamiento obligatorio de licencias en otros sectores a
menudo guarda relaciéon con las leyes de copyright [derechos de autor].
Sin embargo, y como afirmaciéon general, podemos decir que los titu-

11" En Bayer, las autoridades en materia sanitaria fijaron al firmaco Adalat en forma directa o
indirecta y se comercializ6 a precios significativamente menores que en Espana y Francia. Bayer
se negd a abastecer a los paises en los que los precios, en su opinion, eran demasiado bajos y
traté de reprimir las importaciones paralelas a Inglaterra a través de restricciones en el aprovi-
sionamiento. La comisiéon impuso una multa de 3 millones de ECU a Bayer, y cuando esta tlti-
ma presento su apelacién ante el Tribunal de Primera Instancia, logré6 demostrar con éxito que
no habian obtenido acuerdos de los mayoristas, tal como alegaba la comision. Bayer apel6 el fa-
llo y el resultado sigue abierto.

12° Korah, Valentine, ““Consent’ in Relation to Curbs of Parallel Trade in Europe”, Fordham
International Law Journal, abril de 2002 en 1.

13" Ferndndez Vicién, Concepcion, “Why Parallel Imports of Pharmaceutical Products Should

be Forbidden”, 4 ECLR 1995 (nota 18).
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lares de marcas son muy a menudo titulares de patentes y posible-
mente de diversos derechos de propiedad intelectual y, en tal carac-
ter, tratan de aumentar al maximo las utilidades que obtienen con las
drogas que tienen mas éxito para poder financiar investigaciones adi-
cionales de investigaciéon y desarrollo.!*

Fuera del rubro de los productos farmacéuticos, las licencias orti-
gadas por autorizaciéon gubernamental se vieron respaldadas en el ca-
so Magill,!® en el cual el Tribunal de Primera Instancia sostuvo que
la negativa de una empresa televisiva a autorizar el otorgamiento de
licencias de copyright constituia un acto de supresion de un producto.
En ocasiones se suele citar a Magill como un caso de servicios esen-
ciales (aun cuando el tribunal no lo cite especificamente como tal),!'
y cada vez cobra mayor verosimilitud el hecho de que a ciertas dro-
gas se les pueda asignar la condicion de servicio esencial similar. Esto
genera una gran preocupacion entre los titulares de marcas, ya que
una decision emanada de una autorizaciéon del Estado por la que se
declara a una droga como un servicio esencial puede privar al titular
de la marca de importantes ganancias que, a su vez, pueden desalen-
tar posteriores investigaciones en favor del progreso sumamente cos-
toso y prolongado que implica el avance en la investigacién sobre
una droga. De hecho, el Tribunal de Primera Instancia, en vista de
la necesidad de una victoria en favor de los titulares de derechos de pro-
piedad intelectual, se negd a aplicar el principio de Magill en el caso
Ladbroke!” relacionado con la propiedad intelectual. En dicho caso,
la cuestién se referia a un producto o servicio (el acceso a las imége-
nes televisadas para las apuestas en las carreras de caballos) y no fue
considerado un servicio esencial.

El derecho retrocedié un paso importante y asest6 un golpe muy
duro al mercado farmacéutico en la reciente decisién de la comisién
en IMS.!8 En este caso, un servicio de recopilaciéon de datos lider, la
empresa IMS, recopilé y distribuy6 datos sobre productos farmacéuti-
cos y ventas de medicamentos recetados. Se habia desarrollado un

14 Obsérvese que Centrafarm vs. Winthrop —un caso que se analiza més adelante— confiri6
a las empresas controladoras y subsidiarias el tratamiento conjunto de “unidad econémica”.

15 Casos C-241 y 242/91.

16 Horspool, Legislacién de la Unién Europea, en 342.

17 Caso T- 504793, titulado Tiercé Ladbroke SA zs. Comision.

18 Comp D3/38.044, titulado NDC Health/IMS Health: Medidas provisorias.
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formato propio para la industria farmacéutica que se convirtié en la
norma de _facto. Este formato consistia en zonas de bricks (ladrillos) ba-
sadas en 1860 codigos postales diferentes. IMS se negd a permitir
que nuevos competidores usaran la estructura de bricks que habia de-
sarrollado. La comision consider6 que esto no era aceptable. En los
parrafos 63-70, la comision explicé su metodologia. Basandose en el
caso Magill, la comisiéon afirmé que las licencias obligatorias pueden
ser solicitadas en “circunstancias excepcionales”. Fundandose también
en el caso de Ladbroke, la comision expresé que las “circunstancias
excepcionales” pueden estar presentes en los casos en los que el acce-
so comprende un producto o servicio que resulta esencial para el
ejercicio de la actividad en cuestion. Por ltimo, recurriendo a la
prueba en Oscar Bronner!® llego a la instancia que le permitié deter-
minar si el producto o servicio era, de hecho, esencial.?? Cabe desta-
car que el caso IMS se encuentra actualmente en la etapa de apela-
cién y que es incierto en lo que se refiere a la interpretaciéon que
pueda hacer el TJE del otorgamiento obligatorio de licencias tal co-
mo se aplicara en IMS.?!

Otros ejemplos recientes de las tendencias en esta area, en lo que
compete al otorgamiento obligatorio de licencias, incluyen el fuerte
suministro de los Estados Unidos de América a la empresa Bayer pa-
ra producir “Cipro” a aproximadamente la mitad del precio durante
la reciente amenaza de antrax,?? o los numerosos casos de vacunas
contra el sida,?® asi como la producciéon y distribuciéon del mercado

19" Caso C-7/97, titulado Oscar Bronner vs. Mediaprint.

20 Ta prucba de Bronner consiste en: (i) reexaminar si es factible que al denegarse el acceso al
servicio se elimine toda competencia en el mercado relevante; (i) saber si dicha negativa no pue-
de justificarse objetivamente; y (iii) si el servicio en si es indispensable para llevar a cabo el nego-
cio, en vista de que no hay sustituto real o potencial existente para tal servicio.

21 El profesor John Temple Lang (cuyo estudio juridico también representd a IMS Health)
asumi6 la postura de que la decision de la comisién fue manifiestamente equivoca y que cambia-
ria una serie de principios que de otro modo habrian quedado bien arraigados, los cuales surgen
de Magill y Bronner. Véase “Compulsory Licensing of Intellectual Property in European Com-
munity Antitrust Law”, Testimonio para las Audiencias del Ministerio de Justicia/Comision Federal de Co-
mercio, Washington DC, mayo de 2002 (disponible en http://wwuw.fic.gov/opp/intellect/02052 2lang-
doc.pdf).

22 Véase, por ejemplo, The Economist, “Patent Remedies”, 25 de octubre de 2001.

23 Obsérvese que varias empresas farmacéuticas, incluso Boehringer, Ingelheim, Glaxo Well-
come y Hoffman La Roche (todas empresas que fueron partes en los casos analizados en este
documento) anunciaron en marzo de 2000 la iniciativa de cinco empresas con UNAIDS para
reducir los precios de los anti-retrovirales (vacunas contra el SIDA) en un 85%. Dadas las re-
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gris en Africa, un pais agobiado por la pobreza.2* Para el titular de
una marca (o de una patente), los acontecimientos perjudiciales en al-
guno de los derechos protegidos en materia de propiedad intelectual
se estiman imperceptibles al considerar el argumento financiero. De
hecho, también pueden ser nocivos para los paises en vias de desa-
rrollo, asi como para aquellos paises que dependen de la buena vo-
luntad del sector farmacéutico.”

Evidentemente, al firmar el Acuerdo TRIPS, la Unién Europea (y
los demas paises signatarios) prestaron su consentimiento expreso al
otorgamiento obligatorio de licencias y a las importaciones parale-
las.?6 En perjuicio de una industria farmacéutica con una investi-
gacién extremadamente intensa, un comentarista observo que el
acuerdo de TRIPS permite que gobiernos enteros, en caso de surgir
una necesidad (que ellos mismos determinan por cuenta propia),
hagan compras por comparaciéon con otros gobiernos y, de este mo-
do, adquieran productos farmacéuticos al mejor precio.”’” En ese
ambito vale la pena destacar que, desde el punto de vista del titular
de la marca, la pendiente resbaladiza en el arbitraje de precios den-
tro de un mercado comun dado (por e¢jemplo, la UE) puede erosio-
narse en forma vertiginosa, formando una escala global cuando los

cientes violaciones gubernamentales de los derechos de la propiedad intelectual, una empresa,
Bristol-Meyers, decidié quedarse al margen de la campana, pues necesitaba conciliar los subsi-
dios en los precios inducidos por el gobierno con sus objetivos comerciales y con la necesidad de
mantenerse rentable y respaldar la Investigacién y Desarrollo. Véase Thuo Aathii, James,
“Rights, Patents, Markets and the Global AIDS Pandemic”, Florida Journal of International Law, 14
Fla. J. Int'l Law 261 (primavera de 2002).

24 Véase, por ejemplo, Rai, Arti K., “Fostering Cumulative Innovation in the Biopharmaceu-
tical Industry: the Role of Patents & Antitrust”, 16 Berkeley Technology Law Fournal 813 (primavera
de 2001) y Singham, Shanker A., “Competition Policy and the Stimulation of Innovation:
TRIPS and the Interface between Competition and Patent Protection in the Pharmaceutical
Industry”, Brooklyn J. de Int’l Law, Simposio (2000).

25 Véase Nerozzi, Michelle M., “The Battle over Life-Saving Pharmaceuticals: Are Develo-
ping countries being “T'RIPped’ by Developed Countries?”, 47 Vill. L. Rev. 605 (2002).

26 Noétese, no obstante, que el acuerdo TRIPS otra vez relegd expresamente varios temas a
los estados signatarios para la determinacion de la aplicabilidad. Este es el caso, por ejemplo, en
el principio de extincion. El acuerdo TRIPS excluye expresamente a esta autoridad del alcance
del acuerdo y se retrotrae a los gobiernos nacionales y regionales “Con el objeto de resolver
disputas, de conformidad con el presente Acuerdo... ninguno de los contenidos de este Acuerdo
se utilizara para abordar la cuestién de la extincién de los derechos de la propiedad intelectual”.
Para profundizar en el analisis, véase Baer, A. Bryan, “Price Controls Through the Back Door:
The Parallel Importation of Pharmaceuticals”, Journal of Intellectual Property Law, primavera de
2001.

27 Kaninda, Anne-Valeria, Discurso, Nova Law Review. 26 Nova L. Rev. 451.
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actores que participan son los Estados. La posible consecuencia de
esto puede ser que se desaliente al titular de la marca de llevar a ca-
bo la investigaciéon y el desarrollo avanzado de nuevos productos en
los casos en los que exista un gran riesgo de otorgamiento obligatorio
de licencias, la asignacion obligatoria de marcas genéricas, asi como
también en aquellas situaciones en las que los Estados son comprado-
res a granel que persiguen un interés nacional que ellos mismos de-
terminan.

Por lo general, los titulares de marcas son, a priori, los paladines
del libre comercio, ya que la mayor circulacién de bienes puede traer
aparcjado un mayor volumen y una mayor penetracién en el merca-
do. El TJE ya dejé en claro, en Merck y Primecrown,”® que las re-
glamentaciones de precios divergentes a nivel nacional dentro del sec-
tor farmacéutico no excluyen la operacién de las normas del tratado
sobre libre circulacion. Los titulares de marcas de la CEE no preten-
den limitar el libre comercio al determinar complejos algoritmos de
fijaciéon de precios que les permitan seguir asegurandose importantes
utilidades y el constante financiamiento para la investigacion y el de-
sarrollo en un sistema que cuenta con quince politicas y mecanismos
diferentes para la intervencion del gobierno en materia de asistencia
sanitaria.

La division y la coparticipacion en las competencias entre la CEE
y sus Estados miembros varia segun se trate de una cuestion que se
relacione con la politica industrial o la salud puablica y la seguridad
social.?? La proteccién de la propiedad intelectual es un privilegio
que obra en beneficio del titular de la marca, y que ademas confiere
al titular de la marca una prima con respecto a los otros sectores a
modo de recompensa por la innovacion. Desde el punto de vista del
titular de una marca, los problemas surgen cuando el gobierno inter-
viene en todas las areas, en particular, al truncar las primas en forma
prematura de todas las formas posibles que se describieran en este
documento. Los gobiernos y las leyes nacionales pueden establecer
topes para los intereses en salud o en cualquier otro tipo de interés

28 Casos conjuntos, C-267/95 y C-268/95.
29 Hancher, Leigh, “Pricing European Pharmaceutical Products: Can the Commission untie
the Gordian Knot?” FEurohealth, vol. 7, nam. 2, 2001, en 24.
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publico y tales topes ponen a prueba la determinacion de la ley de la
CEE en favor de la integracién de mercados.

Negatwa a autorizar los mecanismos de determinacion de precios
dobles: la decision de la comision en Glaxo Wellcome

La primera vez que una empresa farmacéutica tratdé de justificar
las restricciones a las importaciones paralelas tomando como base ar-
gumentos econémicos, puede encontrarse en la decision tomada en
2001 respecto de Glaxo Wellcome.®® En 1998 se intent6 permitir un
sistema de fijaciéon de precios doble introducido por la empresa Gla-
x0 Wellcome.?! Dentro de este esquema, se exigia a los vendedores
mayoristas espafioles pagar un precio mas alto por los productos de
exportaciéon que los precios de reventa que se pagaban en Espana, y
la comision lo prohibi6. Glaxo Wellcome no negd que el sistema im-
pedia el comercio paralelo; sin embargo, argument6 que no limitaba
la competencia, ya que las diferencias de precio entre los Estados
miembros eran producto de la reglamentaciéon del Estado. Argumen-
to que las pérdidas financieras resultantes afectaban seriamente la in-
vestigacion y el desarrollo de nuevas drogas. La consecuencia que
trajo aparcjada esta decision es que las empresas tendran que hacer
frente a situaciones regulatorias divergentes. Los comentaristas en la
materia hacen hincapié en lo irénico del sistema de libre mercado de
la CEE, ya que esta acompanado de una sugerencia paternalista que
sefiala que las “pérdidas que se producen como consecuencia del co-
mercio paralelo podrian deducirse de partidas presupuestarias tales
como los costos de comercializaciéon mas que de los costos de investi-
gacion y desarrollo”.3?

30 COMP/36.957.
31 Boletin de la UE 5-2001.
32 Hancher, lbidem, en 24.
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V. ARBITRAJE REGULADO EN DOS NIVELES: LEGISLACION
NACIONAL Y LEGISLACION DE LA COMUNIDAD
EcoNnOMIcA EUROPEA

Actualmente, el TJE se limita a citar ciertos puntos de la legisla-
ciéon de la CGEE en los tribunales nacionales y en las apelaciones de
los dictamenes de las instituciones de la CEE. De hecho, el articulo
295 parece dar cierta preferencia a los tribunales nacionales en las
cuestiones de propiedad intelectual al afirmar que “Este Tratado no
obrara de ningiin modo en perjuicio de las normas de los Estados
miembro que rigen el sistema de dominio de la propiedad”. Sin em-
bargo, la jurisprudencia del TJE ha demostrado que las leyes de pro-
piedad intelectual de la CEE pueden triunfar por sobre las normas
nacionales. A modo de ejemplo, en Metronome Musik GmbH vs.
Music Point Hokamp GmbH, el TJE sopesé la libertad de comercio
con los beneficios econémicos y competitivos de la proteccion del de-
recho de copyright. El tribunal determindé que una directiva de PI (es-
pecificamente, la Rental Directive de 1992) era legitima a pesar de su
impacto en la libertad para ejercer el comercio ya que lograba un
objetivo de interés general al que aspiraba la CEE y, ademas, no
constituia una interferencia desproporcionada ¢ intolerable que pu-
diera obstaculizar la esencia misma de la libertad para desarrollar la
actividad comercial.??

No obstante, el surgimiento de las normas, a partir de la filosofia
del derecho del TJE, se funda en la distinciéon entre la existencia de un
derecho de propiedad y su gercicio. La determinacion de la existencia
de un derecho de propiedad es una cuestion de derecho nacional; sin
embargo, el ¢gercicio del derecho de propiedad esta sujeto al escrutinio
de la ley de la CEE. El fundamento de la jurisprudencia para la di-
cotomia que existe en torno de la existencia/ejercicio se comentara en la
seccion titulada “Los casos Centrafarm,” que aparece mas adelante.?*

33 Véase Bentley & Sherman, en 44.
34 Casos C-15/74 y C-16/74.
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1. El principro de “extincion de derechos™

El caso Consten y Grundig® estableci6 el principio por el cual no
podian usarse los derechos de propiedad intelectual nacionales (aqui,
una marca) para evitar el desarrollo de los principios de libre merca-
do de la CEE. Ratificando a Consten, una de las primeras decisiones
del TJE que se basé en el arbitraje de precios fue Deutsche Gram-
mophon vs. Metro.’¢ En este caso, la empresa Metro explotaba una
oportunidad de arbitraje que surgi6 por la compra del mismo pro-
ducto en Francia y su reventa en Alemania a un precio menor que el
establecido en ese momento. El TJE permiti6 que Metro se beneficia-
ra de esta forma porque Deutsche Grammophon habia dado su con-
sentimiento para la venta de su producto en la CEE. Por consiguien-
te, se consider6 que su derecho a restringir el comercio en otros
paises de la CEE se habia extinguido. Centrafarm vs. Sterling y Cen-
trafarm vs. Winthrop?’ aplicaron estos mismos principios de extinciéon
en la industria farmacéutica, los cuales se analizaran en detalle en la
seccion que sigue. La extincion se limita a la doctrina del “consenti-
miento” que se comenta en el parrafo inmediatamente posterior al
presente. 3

2. La determinacion del “consentimiento™

Para que pueda aplicarse el principio de extincién, los productos
tienen que haber sido colocados en el flujo comercial con el con-
sentimiento del titular del derecho de propiedad intelectual. En Phar-
mon vs. Hoechst,*® el consentimiento estuvo enmarcado en la negati-

35 Casos 56 & 58/64.
6 (Caso 78/70.

37 Citado en la secciéon que sigue.
38

[

Véase C-9/93 (IHT); aunque se precisa en forma mas pormenorizada en el siguiente parra-
fo de este documento, /HT enmarcé las doctrinas de “extincién” y “consentimiento” de un mo-
do conciso en el siguiente parrafo: “El consentimiento implicito en cualquier cesiéon voluntaria
de una marca no es el consentimiento que se requiere para la aplicacién de la doctrina de
los derechos de extincion. Para eso, el titular de los derechos en el Estado importador debe po-
der determinar, ya fuera en forma directa o indirecta, los productos a los que se puede colocar
la marca en el Estado exportador y controlar su calidad. Ese poder se pierde si, por cesion vo-
luntaria, el control sobre la marca libre se entrega a un tercero que carece de vinculaciéon eco-
némica con el cedente”.

39 Caso 19/84.
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va, es decir, el TJE sostuvo que una licencia obligatoria no constituye
consentimiento. En este caso, el Reino Unido concedié una licencia
obligatoria a ciertos fabricantes mediante una autorizaciéon del Esta-
do. El Estado no privé del derecho de propiedad intelectual al titular
de la patente. No obstante, el Estado no contaba con el consenti-
miento expreso de Hoechst para su fabricaciéon en el Reino Unido.
Hoechst no habia dado su consentimiento para la venta del producto
en un Estado de la CEE. Por lo tanto, cuando un importador parale-
lo trat6 de vender la droga en otros paises, el TJE permitio el ejerci-
cio de una patente nacional (en este caso, la patente holandesa). Este
caso establece una interpretacién acotada del punto en el que la pro-
teccion nacional puede echar por tierra el libre comercio.

El TJE mostré otro matiz respecto del alcance que pueden tener
las leyes nacionales para echar por tierra el libre comercio en el caso
de marcas IHT Internacional Heiztechnik GmbH wvs. Ideal Standard
GmbH.*0 En este caso, se trataba de una sola marca de los Estados
Unidos de América pero cuyos titulares se encontraban individual-
mente en Francia y Alemania. Cuando se vendié una marca en Fran-
cia a un comprador independiente, el titular de la marca en Alema-
nia trat6 de excluir del mercado aleman los productos que llevaban
la marca francesa. El TJE permitié la exclusion de los productos
franceses con marca del mercado aleman porque: (i) las marcas esta-
ban en poder de dos firmas econdémicamente independientes entre si,
y (i) porque una marca tiene por objeto garantizar el origen de la
marca, y sl no se permite la proteccién nacional, entonces el aspecto
del origen de la marca seria debatible, por lo que tuvo prioridad so-
bre la politica de integraciéon de mercado.*!

40 Caso 9/93.

41 Nota historica sobre JHT: Uno de los primeros veredictos en materia de titularidad de
marcas, conocido como HAG I (Caso 192/73, titulado Van Zuylen Freres vs. Hag) establecia
que: “prohibir la comercializacién en un Estado miembro de un producto que lleva legalmente
la marca en otro Estado miembro por la tnica razén de que existe una marca idéntica, que tie-
ne el mismo origen en el primer Estado, es incompatible con lo consagrado para la libre circula-
cién de mercancias en el Mercado Comuan”. Esta propuesta y las tremendas restricciones sobre
la implementacién de la marca —por desgracia, desde la perspectiva del titular de la marca—
desembocaron en el siguiente caso HAG II (Caso 10/89, titulado CNL Sucal vs. Hag), asumien-
do una postura totalmente opuesta al manifestar en el parrafo 13 que los derechos en una marca
constituyen “un elemento esencial en el sistema de competencia no distorsionada que el Tratado
apunta a establecer y mantener”; /H7T confirma asimismo el fallo de Hag II aunque también de-
be interpretarse que /HT incluye la division voluntaria y que constituye un nuevo repliegue en la
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Por ultimo, entre los titulares de marcas, el fallo en Davidoff (y sus
causas asociadas)*? se considera una victoria. Si bien se la expresa
dentro del contexto de las importaciones paralelas desde lugares ubi-
cados fuera de la Union Europea, la decision fue bien recibida por los
titulares de la marca.*® Ya que encasillaban y limitaban los criterios
del consentimiento implicito. La decision también delimitaba la responsa-
bilidad del tribunal nacional en la determinaciéon del consentimiento
en virtud de lo dispuesto en el articulo 7(1), al concluir que la accién
por parte del titular de la marca debe demostrar inequivocamente la
intencién de poner los productos en circulacion. La causa Davidoff
recibié pronunciamiento dentro del contexto de EEA, y constituy6
una importante victoria para el titular de la marca que resulté herido
en la batalla. Por otra parte, es muy factible que siente un preceden-
te muy poderoso en otras causas similares en el contexto de la am-
pliacion de la UE. El profesor Calboli plantea que los tribunales na-
cionales siguen mostrandose muy poco a gusto con la declaraciéon en
la causa Davidoff y sugiere una alta probabilidad de que este debate
vuelva a surgir en el futuro.**

3. El riesgo de una confusion, “Toma I”: se parece, huele y sabe
a realidad. ;Pero no lo es!

Algunas marcas son similares aunque no estan vinculadas. El ejem-
plo tipico que ilustra este problema es el caso en el que dos empresas
diferentes son las propietarias legitimas de una marca confusamente

tendencia que tiene el TJE a aplicar el articulo 28 para la integraciéon del mercado de la UE, a
pesar de la existencia continua de proteccién nacional. Algunos comentaristas creen que los
acontecimientos de la jurisprudencia emanada de Hag I a Hag II a IHT cre6 la necesidad de una
intervencion legislativa a nivel comunitario, debido al repliegue de la integraciéon del mercado a
la proteccion nacional (véase Weatherhill y Beaumont, en 985).

42 Casos C-414/99 (Zino Davidoff’ SA vs. A&G imports), C-415/99 (Levi Strauss & Co Litd,
Levi Strauss (UK) Ltd vs. Tesco Stores) y C-416/99 (Tesco plc y Costco Wholesale UK Ltd).

43 Véase Cantrill, Patrick y Zalker Morris, “Clear Guidance from the European Court of Jus-
tice: Victory for Brand Owners,”, se accede a través de la siguiente direccion Attp://wwuw.in-
ta.org/europe/eu200112.shtml. A saber: “Esta decision debe ser bien vista por los titulares de marca
porque brinda pautas claras en aquellas areas en las que la opinién del Abogado Asesor en el
Tribunal Europeo de Justicia del 5 de abril de 2001 habia dejado cierta ambigiiedad y lo mas
importante, el Tribunal habia establecido que el consentimiento del propietario a la posterior
comercializacién de las mercancias dentro de la EEA no quedaria implicito a simple vista”.

# Calboli, Irene, “Trademark Exhaustion in the European Union: Community-Wide or
International? The Saga Continues”, Marquette Intellectual Property Law Review, 2002, en 81.
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similar a otra. El TJE trat6 este problema en Terrapin vs. Terrano-
va,® un caso en el que los productos britanicos y alemanes contenian
la palabra raiz “Terra” en su marca (productos denominados “Terra-
pin” y “Terranova,” respectivamente). La cuestion de derecho plan-
teada ante el TJE era si se podia prohibir la venta del producto de
construcciéon britanico Terrapin en el mercado aleman, donde podria
competir en forma directa ¢ incluso llegar a confundir potencialmen-
te a los consumidores con el producto aleman Terranova. Por su-
puesto, si Terranova habia vendido productos en el Reino Unido con
su marca y los habia vuelto a importar a Alemania, no habria nin-
gan caso, ya que de ser asi, regiria la extincion. Sin embargo, en Te-
rrapin vs. Terranova, el tribunal autorizé la dependencia de la marca
como una restriccion al libre comercio, siempre que existiera un riesgo real
de confusién para el consumidor. Este caso fue incluido en la seccion:
la Legislacion Nacional vs. la Legislacion de la CEE de este docu-
mento, dado que, a decir verdad, el TJE derivéd el asunto al tribunal
nacional en virtud de lo estipulado en el articulo 234, para que fuera
éste quien probase y decidiera si realmente existia un riesgo real de
confusion. También se sostuvo el principio por el que el tribunal na-
cional debe determinar el riesgo de confusion en Deutsche Renault
AG vs. Audi AG* en el cual debia establecerse si los consumidores
podian confundir el producto “Quattro” de Audi con el producto

“Quadra” de Renault.

4. El resgo de una confusion, “Toma II”: se parece, huele y sabe
a realidad. ;Y lo es! Entonces, ;por qué tiene un nombre diferente?

Se aplica un caso especial cuando se registra una marca particular
en dos paises pero con una modificaciéon en la ortografia o bien con
otro tipo de diferencia. Esta cuestion se abordara como un tema se-
cundario de la siguiente seccién, como un tema complementario de
la secciéon en la que se discute el caso Hoffman la Roche vs.
Centrafarm.

4 Caso 119/75.
46 (Caso 317/91.
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VI. ACONTECIMIENTOS EN LA JURISPRUDENCIA DEL TJE

Para aquellos casos en los que el propietario de la marca haya co-
mercializado productos en la Comunidad Econémica Europea, o pa-
ra los casos en los que lo haya hecho un tercero con su consenti-
miento, el TJE desarrolldé normas especificas que definen en qué
casos es legitima la reventa. A continuacién se incluye un analisis del
desarrollo de este principio a través de la filosofia del derecho, su in-
tegracion en la directiva sobre marcas y su posterior aplicacién e
interpretacion en fallos recientes.

1. Los casos Centrafarm

Centrafarm vs. Sterling Drug?’ y Centrafarm vs. Winthrop*® priva-
ron aun mas al titular de la marca de sus derechos a controlar la cir-
culacién de los productos re-envasados. Una vez que el producto del
titular de la marca esta en el mercado, con su consentimiento se apli-
ca el derecho de extincién. Notese que, por lo general, se hace refe-
rencia a Gentrafarm vs. Sterling Drug como un caso de patentes, mien-
tras que habitualmente se hace referencia a Centrafarm vs. Wintrhop
dentro del contexto de las marcas. Ambos casos comprendian la mis-
ma droga y, en ese momento, Winthrop era una subsidiaria de Ster-
ling Drug. Muchos comentaristas se refieren a estas causas colectiva-
mente como los “Casos Centrafarm”.*

Fue el caso de patentes, Centrafarm vs. Sterling Drug, el que con-
firmo esta dicotomia de existencia y ejercicio, y dio un fallo clave res-
pecto de la aplicacién del articulo 30, oraciéon 2:%°

47 Caso 15/74.

48 Caso 16/74.

49 Véase la presentacion de Tan S. Forrester, Control de Calidad, ante las audiencias del Mi-
nisterio de Justicia/Comision Federal de Comercio: Competencia y Politica y Legislaciéon en
Materia de Propiedad Intelectual en la Economia basada en el conocimiento: temas de derecho
comparativo, presentacion titulada “Compulsory licensing of intellectual property rights in Euro-
pe: a rare cure to aberrant intellectual property rights” (22 de mayo de 2002). Obsérvese que las
empresas Sterling and Winthrop se fusionaron luego para convertirse en Sterling Winthrop, y
que las posteriores combinaciones comerciales actualmente se denominan Sanofi-Winthrop (Véa-
se www.sanofi-synthelabo.com).

50 C-15/74, parrafo 7 de la seccion titulada “As Regards Question Ia” (relacionada con la li-
bre circulacién de las mercancias).
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Resulta claro, a partir de este mismo articulo, en particular de su se-
gunda oracién asi como también a partir de su contexto, si bien el
Tratado no afecta la existencia de los derechos reconocidos por la legis-
lacién de un Estado miembro respecto de cuestiones que versen sobre
la propiedad industrial y comercial, el ¢gercicio de estos derechos podra
verse afectado de todas maneras, segin las circunstancias, por las
prohibiciones que se incluyan en el Tratado [se agrega énfasis].

El caso hermano que se trata de marcas, Centrafarm vs. Winthrop,
confirmé esta dicotomia, agregando que las diferencias de precio co-
mo consecuencia de las medidas dictadas por el Estado no eran rele-
vantes en lo atinente a la anulacién de obligaciones que permitian el
libre fluyjo de mercancias en la UE. En lo sucesivo, la dicotomia exis-
tencia/¢jercicio formé parte de la jurisprudencia y, por ende, debe
considerarse en el contexto de la aplicacion de los articulos 28 y 30
respecto de las marcas.

Sin embargo, los casos de Centrafarm representaron mucho mas
que el nacimiento de la jurisprudencia de la UE. Como antecedente,
la cuestion farmacéutica fundada en los Estados Unidos de América,
Sterling Drug tenia derechos a las patentes holandesas y britanicas en
relacién con un farmaco denominado “Negram”, una droga utilizada
para las infecciones del tracto urinario. Se habian cedido los derechos
de marca Negram a las subsidiarias de Sterling Drug en los Paises
Bajos y el Reino Unido. En parte debido a los controles de precio
que rigen en el Reino Unido para el mercado farmacéutico, habia
una gran diferencia en el costo de la droga entre los dos paises. Cen-
trafarm explotd el diferencial de precios comprando la droga en el
Reino Unido, y revendiéndola luego en los Paises Bajos.

El TJE decidié que Sterling no podia hacer valer sus derechos de
marca de una forma tal que pudiera obstaculizar el comercio de mer-
cancias paralelas. Por una parte, el tribunal analiz6 la importacion
paralela y el principio de extincién en vista de lo consagrado en el
articulo 28, mientras que, por otra, lo hizo en virtud de lo preceptua-
do en los articulos 30 y 295. La conclusién del tribunal fue: cuando
un productor opta por revender un producto en un mercado integra-
do como la UL, el titular de la marca debe aceptar las consecuen-
cias. Tales consecuencias pueden ser —y a menudo lo son— tanto
tavorables como desfavorables.
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En primer término, el tribunal cité el principio general por el que
se establece que la libre circulaciéon de mercancias es un objetivo fun-
damental del tratado y, como tal, se le debe interpretar en forma
acotada segtn la teoria de la proporcionalidad. En segundo lugar, el
tribunal destacd que el titular de una marca posee el derecho exclusi-
vo de uso de dicha marca, asi como también el derecho exclusivo de
tomar la decision de introducir mercancias en el flujo comercial. Sin
embargo, desde el punto de vista del titular de la marca, las dos con-
clusiones del tribunal que se citan a continuacién resultan penosas: el
tribunal concluyé que una vez que el titular de la marca (o su cesio-
nario) pone los productos en libre circulacion, no puede evitar las im-
portaciones paralelas del producto que porta la marca. Si bien esta
interpretaciéon es consistente con la decision posterior en Hoffman la
Roche (que se comentard en la secciéon que sigue), vale la pena desta-
car que en el caso Centrafarm, el tribunal concluyd que el titular de
la marca no puede pretender impedir la importacion de los productos,
escondiéndose tras la excusa de querer proteger la salud de la pobla-
ciéon. Esto resulta problematico para la industria farmacéutica, ya que
la norma para la proteccion de la salud de la poblacion puede ser
tremendamente dificil y, a menudo, arbitraria.’!

En Centrafarm vs. Winthrop, en el parrafo 8, el tribunal afirmoé:

En relacién con las marcas, el tema especifico de la propiedad indus-
trial es la garantia de que el propictario de la marca tiene el derecho
exclusivo de usar dicha marca de fabrica, con el fin de poner en circu-
lacion por primera vez los productos protegidos por la marca y, por

51 Ta siguiente ilustracion tipifica el reclamo del titular de una marca en este sentido: el reen-
vasado del farmaco en cuestion, Negram, en el fallo de Centrafarm vs. Sterling, posteriormente
resulto perjudicial para la salud publica en Estados Unidos de América. En 2000, la Administra-
cién Federal de Drogas dispuso que se retiraran del mercado los frascos de una pinta de Negram
debido a su superpotencia (véase “FDA Safety Alerts”, 31 de mayo de 2000, disponible en:
hitp://209.58.136.120/recall/f/00/d388.htm). Ademas, un farmacéutico en Canada fue investiga-
do por haber rotulado en forma errénea el Negram de 500 mg como Naproxen de 500 mg (véa-
se College de Pharmacists de British Columbia Bulletin, enero/febrero de 1998 en 5). Por cierto,
los farmacéuticos son una especie de reembaladores. Por supuesto que éstos pueden ser inciden-
tes aislados que surgen de rotular en forma equivoca los medicamentos, pero a la vez brindan
evidencia contundente de los tipos de peligros que el reenvasado puede producir. Aunque las
anécdotas como éstas pueden no conformar un fundamento para la jurisprudencia actual, en la
Unién Europea, no obstante, representan una mencion habitual en la argumentacion legal antici-
pada por los titulares de marca, en particular cuando desean reforzar una linea de razonamiento
relacionada con la salud publica y el bienestar social.
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consiguiente, tiene por objeto protegerlo de aquellos competidores que
desean sacar ventaja de la condicién y la reputacion de la marca ven-
diendo los productos que la portan ilegalmente.

Esta declaracion capturd el principio de extincion en relacién con las
marcas®? y tiene por finalidad asegurar que no se puedan usar las mar-
cas para fragmentar el mercado. Este principio se reflejo en Hoffman
la Roche y en otros casos ulteriores. De manera adicional, luego fue
incorporada en la Trademark Directive.

2. Hoffman la Roche vs. Centrafarm

Hoffman la Roche vs. Centrafarm (de aqui en adelante “Hoffman
la Roche”)® consolidé la propuesta por la que se establecia que debe
notificarse con anticipaciéon que un producto re-envasado se pone a
la venta, pero que el titular de la marca no puede usar el requisito
de la notificaciéon con antelacién como una via encubierta que le per-
mita restringir el comercio entre los Estados miembros. Hoffman la
Roche sent6 el precedente para las normas actuales en materia de
extinciéon ya que, como en los casos Centrafarm, sucediod con anteriori-
dad a la promulgaciéon de la directiva sobre marcas.

Hoffman la Roche era titular de la marca para un medicamento
contra la ansiedad muy conocido tanto en el Reino Unido como en
Alemania. Ya que el precio era mucho mas bajo en el Reino Unido
que en Alemania, Centrafarm compraba las drogas en el Reino Uni-
do y las revendia en Alemania y, de este modo, obtenia utilidades de
la situacion de arbitraje de facto. Sin embargo, en lugar de revender la
droga en su envase original, Centrafarm la coloc6 en cajas mas gran-
des en las que volvi6 a imprimir, ademas de la insignia de su propia
marca, la reproduccion de la marca de fabrica de Hoffman la Roche.

52 Aunque no es un tema central de este documento, debe destacarse que se aplicé un razo-
namiento similar en el caso emparentado Centrafarm vs. Sterling Drug con respecto a las paten-
tes. El tribunal establecié en Sterling Drug en el parrafo 9: “En relacién con las patentes, el te-
ma central especifico de la propiedad industrial es la garantia de que el titular de la patente,
como recompensa del esfuerzo creativo del inventor, tiene el derecho exclusivo de usar una in-
vencién con miras a la fabricaciéon de productos industriales y de ponerlos en circulaciéon por
primera vez, ya fuera en forma directa o mediante el otorgamiento de licencias a terceros, como
asi también, el derecho de oponerse a las violaciones”.

33 Caso 102/77.
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El tribunal consider6 que la marca de Hoffman la Roche contaba
con la protecciéon de marca en Alemania y dio lugar a la jurispruden-
cia comunmente citada, que constituye la base para la Directiva
89/104, articulo 7 (2), donde se establece que una marca tiene por
objeto “garantizar la identidad del producto con marca de fabrica
frente al consumidor o usuario final, permitiéndole distinguir tal pro-
ducto, sin ninguna posibilidad de confusiéon, de aquellos productos
cuyo origen cs diferente”.>*

En relaciéon con el articulo 30, el tribunal también expres6 que el
ejercicio de una marca puede constituir una “restriccién encubierta al
comercio entre Estados miembro”. El tribunal exigia que Centrafarm
demostrara que el producto original estaba intacto y que no se habia
tocado el envase interior y —lo que era ain mas importante para el
titular de la marca— que el re-envasador avisara al titular de la mar-
ca y con anticipaciéon que se iban a re-envasar las mercancias. Asi-
mismo, el tribunal tom6 medidas para describir los casos en los que
no seria posible recurrir a una marca para excluir un producto re-en-
vasado: (1) el envase no debia afectar la condicién original del pro-
ducto; (11) el titular del derecho debia ser notificado con antelacion vy,
(ii1) debia dejarse en claro quién era el responsable del re-envasado.
En lo sucesivo, en este documento se hara referencia a estos criterios
en forma colectiva como los Criterios de Hoffmann La Roche. Note-
se que dichos criterios carecen de grandes detalles sobre los derechos
del titular de la marca entre los que se incluyen, por ejemplo, su ca-
pacidad para restringir el re-envasado usando como mascara la pro-
teccion de la salud publica. Estos temas no fueron tratados en detalle
sino hasta Centrafarm vs. Sterling Drug (véase infra).

Muchos de los acontecimientos en Hoffman la Roche fueron desa-
lentadores para la industria farmacéutica. Si bien el tribunal recono-
ci6 la importancia de una marca y la susceptibilidad del consumidor
a los cambios en el aspecto, el caso perpetud el precedente en la
CEE, permitiendo la creaciéon del arbitraje regulado, por lo cual el
precio mas bajo en alguno de los quince paises corre el riesgo de
convertirse en el precio tope de facto para una determinada droga en
toda la CEE. Asimismo, las otras preocupaciones del titular de la
marca no fueron consideradas en forma satisfactoria para la indus-

5 Idem.
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tria: las marcas de fabrica no solamente representan el origen, sino
que también representan la calidad y la totalidad en lo que se refiere
a las instrucciones, fechas de vencimiento, advertencias y precaucio-
nes. Al permitir el re-envasado y la reventa y al limitar la capacidad
de los titulares de las marcas para detener el re-envasado y la reventa
(a pesar del requisito de notificacién), los elementos que se incluyen a
continuacién se ven potencialmente comprometidos: es posible que
las advertencias no puedan leerse con facilidad, que el acceso a las
instrucciones no sea tarea sencilla, etcétera. Por Gltimo, si se modifi-
can las cantidades que se incluyen en un envase, dicha situaciéon re-
dunda en un efecto negativo adicional en los planes de comercializa-
cion de los titulares de las marcas.

3. La alteracion de la marca en los diferentes Estados: un caso
que se parece y huele a realidad, y esta vez jsi lo es!

En Pharmacia & Upjohn vs. Paranova,” Upjohn comercializaba
un producto en toda la CEE. En Dinamarca, Alemania y Espana se
usaba la marca “Dalacin”, pero en Francia se usaba la marca “Dala-
cine”. En este caso, el importador paralelo (Paranova) compraba Da-
lacine en Francia y lo revendia en Dinamarca bajo la denominacién
“Dalicin”, es decir, la misma marca usada para el mismo producto
en Dinamarca. No obstante ello, un cambio de denominaciéon de la
marca francesa para el mismo producto era algo diferente. El TJE
sostuvo que esto era permisible y afirmé que no existe “ninguna dife-
rencia objetiva entre volver a colocar una marca después de re-enva-
sar y cambiar la marca de fabrica original que puede justificar la
parte artificial que se aplica en forma diferente en cada uno de estos
casos”.%%

% Caso 379/97.
36 Ibidem, parrafo 37.
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4. La wmpresion de la denominacion original en la faa
de la ampolla: ;una vdlvula de seguridad para los titulares de la marca?
Por desgracia, tal vez no lo sea

El TJE sostuvo que no se permitiria una restriccion encubierta
dentro del significado del articulo 30 si era evidente que la intenciin
subjetiva del titular de la marca era la de dividir el mercado. El ¢jem-
plo de esto puede encontrarse en Phizer vs. Eurim-Pharm,>” en el que
el mismo envase de la ampolla tenia estampada la marca de fabrica
del producto. (Qué habria sucedido si en el caso inmediatamente an-
terior, los términos Dalacine hubieran sido estampados en el envase
de la ampolla del producto original vendido en Francia? En este ca-
so, es posible que al importador se le prohibiera (con justificacion,
desde el punto de vista del titular de la marca de fabrica) revender el
producto en Dinamarca como una violaciéon de la condicién original
del producto, siguiendo los Criterios de Hoffman La Roche. He aqui
otro golpe para el titular de la marca: segun la jurisprudencia senta-
da en Centrafarm vs. American Home Products,® debe analizarse la
intencion del titular de la marca. Dicho analisis requiere un estudio de
la estrategia de comercializacion del titular de la marca y la pondera-
cién de las diversas opciones de envases y comercializacion. Tales
averiguaciones no son aceptables para el titular de la marca. Eviden-
temente, la industria farmacéutica apoya en forma generalizada los
beneficios del libre mercado que surgen de los preceptos de los ar-
ticulos 28 y 30. Y Centrafarm vs. American Home Products reiter6 el
precedente ya muy conocido por el cual se establece que el propieta-
rio de una marca sélo puede afirmar sus derechos para impedir la
importacion paralela si no existe ningtn fraccionamiento artificial del
mercado o una restriccién encubierta al comercio entre los Estados
miembros. No obstante, la industria sigue consternada en lo que res-
pecta a la razéon por la que el tribunal sigue encontrando restriccio-
nes encubiertas y fraccionamientos artificiales, cuando los comprado-
res estan sujetos a un plan comercial formidable que se manifiesta
como topes de precios, licencias obligatorias y Estados actores como
compradores a granel.

57 Caso 1/81.
58 Caso 3/78.
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VII. BRISTOL-MYERS Y OTROS CONTRA PARANOVA

En Bristol-Myers y otros vs. Paranova,® el tribunal rechazé el ar-
gumento por el cual se establecia que la extinciéon, conforme lo esta-
blecido en el articulo 7, solo permitia la reventa de mercancias pero
no su re-ecnvasado. Asimismo, en Bristol-Myers y otros vs. Paranova
el TJE tratd, al menos en forma parcial, la cuestién relacionada con
la cantidad que quedaba, en cierta forma, sin resolver en Hoffman la
Roche vs. Centrafarm. En Bristol-Myers vs. Paranova, el tribunal de-
terminé que podian permitirse las importaciones paralelas si el co-
merciante se adecuaba a las normas relacionadas con las cantidades
que se iban a comercializar, el reembolso de los gastos médicos u
otro tipo de practicas clinicas.®® Otros puntos citados en Bris-
tol-Myers vs. Paranova sostuvieron esencialmente la misma propuesta
formulada en Hoffman la Roche vs. Centrafarm, y el TJE utiliz6 un
lenguaje sorprendentemente similar: “debe tenerse en cuenta la fun-
cién esencial de la marca de fabrica, que es la de garantizar al con-
sumidor o usuario final la identidad y el origen del producto que tie-
ne marca de fabrica, permitiéndole diferenciarlo sin que haya ningin
tipo de confusion con productos de otro origen [se agrega énfasis]”.

Sin embargo, entre los aspectos sobresalientes del fallo en Bris-
tol-Myers y otros vs. Paranova, se encontraba una serie de pautas
que, tal como se observara antes, se convirtieron en la base para la
posterior filosofia del derecho y constituyen la jurisprudencia a partir
del momento de la entrega de este memorandum. Estas pautas (de
aqui en adelante las Pautas de Paranova) son las que se indican a
continuaciéon. El tribunal expresé que soélo existiria un fraccionamien-
to artificial del mercado si el titular de la marca seguia oponiéndose,
aun cuando se hubiesen cumplido las cinco condiciones que se
indican a continuacién:

a) Que el re-envasado fuese necesario para el acceso eficaz al
mercado.

b) Que el re-envasado no afectase la condicién original del
producto.

59 (C-427/93 y C-429/93.
60 Korah, op. cit., nota 12, p. 271.
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¢) Que se hubiesen colocado los nombres del fabricante y el nuevo
envasador en el nuevo envase.

d) Que la presentacién del envase modificado no generase
responsabilidad por dafios para la marca y su titular (incluyendo
el envase de mala calidad o desprolijo, de acuerdo con el canal
de ventas y las circunstancias de venta).

e) Que se hubiese notificado con antelacion al duefio de la marca
sobre el nuevo envase propuesto, antes de lanzar al mercado los
productos re-envasados (confirmando asi Hoffman la Roche vs.
Centrafarm).

Por otro lado, el tribunal formul6 una aclaraciéon respecto de las
pautas de re-envasado que, en muchos aspectos, era un duro golpe
para el titular de la marca. Tal como se afirmara con anterioridad, el
tribunal expresé que no debia permitirse que un envase exterior despro-
lijo, defectuoso o de mala calidad perjudicara la confianza de los con-
sumidores.%! Por los mismos motivos que se comentaron en la seccién
anterior, es muy poco satisfactorio para el titular de la marca, ya que
la calidad del envase puede y debe estar intimamente asociada con el
origen y la calidad como uno de los atributos fundamentales del pro-
ducto re-envasado. El TJE declar6 que el tribunal nacional era el
foro adecuado para determinar si la condiciéon original de las
mercancias se veia perjudicada por el envase.

Los principios establecidos en Paranova fueron reafirmados en el
contexto del re-rotulado de las bebidas alcohdlicas en Loendersloot
vs. Ballantine & Sons, Limited.5? En este caso, el tribunal sostuvo que
el titular de la marca podia prohibir que se colocase su marca en
productos “genuinos”, a menos que: (i) tales acciones contribuyeran a
la fragmentacién artificial de los mercados entre los Estados miem-
bros; (ii) el nuevo envase o rotulado no pudiera afectar la condicion
original del producto; (ii1) la presentaciéon del producto re-rotulado no
pudiera perjudicar la reputacion de la marca y su duefio; y (iv) quien
volviera a rotular el producto notificaria al duefio de la marca sobre
este nuevo rotulado antes de colocar el producto a la venta. El tribu-
nal diferenci6 expresamente esta situacion de la de los productos far-

61 Thidem.
62 Caso 349/95.



1038 PATRICK S. RYAN

macéuticos, adoptando una norma menos estricta que la notificacion
y presentacion de muestras, exigida en el caso de los productos far-
macéuticos, asi como también al no imponer obligatoriamente que se
colocara en las mercancias la identidad de quien vuelve a rotular o
envasar las mercancias.

La diferenciacién que hizo el tribunal en Loendersloot entre los
productos farmacéuticos y los productos que no lo son fue citada por
el Attorney General Jacobs en el caso posterior de Merck, Sharp,
Dohme GmbH vs. Paranova (que se comentard en la proxima sec-
cién): Jacobs observd que Loendersloot también hacia una distincion
entre el re-rotulado y el re-envasado, al destacar que:

Si los rétulos originales cumplen con las normas pertinentes del Estado
de importacion, pero tales normas exigen que se proporcione informacion
adicional, no es necesario eliminar y volver a colocar o sustituir las etique-
tas originales, ya que la simple aplicaciéon de un faja adhesiva sobre los
frascos en cuestién con la informacién adicional puede ser suficiente.53

Notese que la comision también publicé una Comunicacién sobre
la Autorizaciéon de Procedimientos para Productos Medicinales® que
publicé una Circular para la Evaluacién de Productos Medicinales y
que incluye detalles sobre las pautas de comercializacion para los dis-
tribuidores paralelos.®

VIII. MERK, SHARP & DOHME GMBH 7s. PARANOVA
PHARMAZEUTISCHE HANDELS GMBH* Y BOEHRINGER INGELHEIM
KG U. A. vs. SWINGWARD LTD Y DOWELHURST LTD**

Tanto Merck, Sharp (un caso austriaco)®® como Boehringer (un caso
britanico)®” se explayaron sobre la jurisprudencia descrita previamen-
te en relacién con el re-envasado y re-etiquetado de productos farma-

63 Véase opinion del abogado asesor Jacobs, emitida el 12 de julio de 2001, C-443/99 y
C-143/00 (con referencia a los parrafos 45 y 46 de Loendersloot).

64 0. J. €229/4/ de 22, julio de 1998.

65 EMEA-H-30313-98 — Revs. lo. de marzo de 1999, disponible en www.eudra.org/emea.himl.
* De aqui en adelante: “Merck, Sharp”.

** De aqui en lo sucesivo: “Boehringer”.

66 Caso C-443/99.

67 Caso C-143/00.
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céuticos. Debido a las similitudes que se observan en ambos casos, en
esta seccion se los comentard en forma conjunta.® Ambos casos fue-
ron referencias del TJE para los tribunales nacionales. En Merck,
Sharp, el importador paralelo sustituy6 el envase original por uno
nuevo que ¢l habia disenado. En el envase también se incluyeron
descripciones adicionales del producto en aleman. El titular de la
marca solicité que el importador paralelo se limitara a utilizar sélo
las fajas autoadhesivas. En Bochringer, muchas empresas farmacéuti-
cas® se unieron en una demanda por el re-envasado y re-etiquetado
que hacia el importador paralelo de sus productos. En este caso, el
importador colocaba las etiquetas y algunas de las cajas del producto
farmacéutico re-envasado no tenian la marca de fabrica del titular de
dicha marca.

Merck, Sharp y Boehringer confirmaron que el titular de una mar-
ca puede oponerse a que el importador paralelo use un envase susti-
tuto, aunque el ejercicio de este derecho estd condicionado a que el
producto farmacéutico re-rotulado pueda tener un eficaz acceso al
mercado en cuestion. Por ello, el tribunal analiz6 el nuevo envase, en
vista de las Pautas de Paranova citadas en la seccién anterior, en par-
ticular en lo referido a la notificacién previa y el analisis de la necesidad
de re-envasado en el mercado correspondiente, estableciendo los
criterios que se indican a continuacion:

1. Notificacion previa

La notificacién era el tema central en el fallo de Bochringer (mien-
tras que el re-envasado era el tema central de Merk, Sharp). El tribunal
reiterd la importancia de notificar previamente al titular de la marca
sobre las cuestiones relacionadas con el re-envasado. En caso de no
haberse cursado la debida notificaciéon previa, se habrian violado los
derechos del propietario de la marca. Se discutieron el “origen” de la
notificacién y su “plazo”.”

68 Obsérvese que el TJE tuvo conocimiento en la causa donde se ventilaron los argumentos
para los dos casos juntos y que, de hecho, emitié su fallo para las dos causas el mismo dia.

69 Incluso las “otras”, como se titularon en el juicio, es decir, Boehringer, Glaxo, SmithKline,
Wellcome y Eli Lilly.

70 C-143/00, parrafos 55-68.
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A. “Origen” de la notificacion

En Bochringer, una de las cuestiones planteadas por el tribunal
austriaco era si para el titular de la marca bastaba con haber recibi-
do la notificaciéon de cualquier fuente. La cuestion planteada aqui es
una cuestion de formalidad. El TJE sostuvo que el mismo importador
paralelo debia cursar la notificaciéon y que no era suficiente con las
otras fuentes de notificacion, por ejemplo la notificaciéon tacita. Adi-
cionalmente, el TJE agregé que debia cursarse la notificacion, sin
perjuicio de que el nuevo envase pudiera perjudicar o no la cuestion
de la marca.

B. “Plazo” de la notificacion

El tribunal nacional también efectué investigaciones en lo atinente
al plazo de la notificacién que debia ofrecerle el importador paralelo al

13

titular de la marca. En este caso, el TJE utiliz6 la prueba de la “ra-
cionabilidad”, expresando que el plazo debia ser el suficiente como
para permitir que su propietario reaccionara ante el nuevo envase y
considerara el interés del importador paralelo en la inserciéon de un
producto en particular en el mercado a la mayor brevedad.”! Nueva-
mente, en esta causa corresponde al tribunal nacional expedirse, ya
que el tribunal nacional es el que goza de la mejor posicion para
evaluar el plazo y el equilibrio en el tiempo.”? En este caso especifi-

71" Obsérvese que a pesar de que la industria de las marcas no haya sido completamente clara,
tal vez al brindar una respuesta fija en cuanto al plazo que seria apropiado para la notificacion,
la postura convencional es que dicho plazo se mida en términos de semanas, y no de dias. Y en
cualquier caso, el tiempo debe ser flexible segtn la complejidad de la cuestion. Para el comenta-
rio provisto por la Asociacién Internacional de Marcas en un caso similar, véase “Letter Submit-
ted to the ECJ by the International Trademark Association”, una presentacion amicus curae, dis-
ponible en www.inta.org/downloads/brief_GlaxoGroup.pdf. La INTA manifiesta, a saber (en la pagina
4) que: “Cursar una notificacién de dos dias sugerida por el Juez Laddie [en el caso Glaxo] para
que el importador paralelo avise al fabricante de las importaciones es un lapso demasiado breve
e impracticable. Deberia ser mas extenso”. Mas adelante, en la carta, la INTA sigue dejando la
cuestion abierta al debate, relegandola por cierto al “sentido coman”. Véase la pagina 10: “En
este momento la INTA no hace una recomendaciéon especifica en cuando a qué plazo es adecua-
do en todos los casos, y por cierto el plazo puede variar de caso en caso. No obstante, por cierto
el plazo deberia medirse en semanas y no en dias [se agrega énfasis]|”.

72 Véase “Operative part of the judgment”, parrafo 3, a saber: “Incumbe al propio importa-
dor paralelo notificar al propietario de la marca sobre el reenvasado pretendido. En caso de una
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co, Hoffman la Roche solicité un plazo de veintiocho (28) dias. Si
bien, a modo de pauta, el TJE sugirié en términos generales que un
plazo de quince (15) dias habiles era un “periodo razonable,” siempre
que el importador paralelo cumpliera con los otros aspectos de la no-
tificacion y le proveyera al propietario de la marca una muestra del
producto re-envasado para su revision.”?

2. Necesidad de re-envasado

La necesidad del re-envasado fue el argumento y la discusiéon cen-
tral en la decision del caso Merck, Sharp.”* Una vez mas en este ca-
so, el TJE hizo hincapié en la Pauta de Paranova, considerada vital,
al senalar que el propictario de una marca puede oponerse legitima-
mente al re-envasado si este nuevo envase se basa exclusiwamente en los intentos
del importador paralelo por asegurarse una ventagja comercial. Un fundamento
valido para la oposiciéon del titular de una marca a un nuevo envase
yace en si el importador paralelo puede usar realmente el envase ori-
ginal y cumplir con los requisitos al agregar simplemente una etique-
ta en dicho envase original. Si, por una parte, existe evidencia con-
tundente en el mercado en cuestién que indique que una importante
proporciéon de los consumidores se opone a los productos que fueron
re-envasados, entonces el titular de la marca no podrd oponerse al re-en-
vasado de sus productos. El tribunal nacional es quien debe determi-
nar si el mercado de consumo en cuestion es o no susceptible al
re-etiquetado.

La industria fue consistente en su optica, en la que expresa que el
re-envasado ilimitado de las mercancias puede y, de hecho, causara
importantes danos a la marca propiamente dicha, su origen, y las
funciones de calidad, asi como también a la imagen de la marca y su
reputacién,” una vision rechazada en forma generalizada por el
tribunal en Merck, Sharp y Bochringer.

disputa, el juzgado nacional es quien debe evaluar, a la luz de todas las circunstancias relevan-
tes, si el propietario tuvo un tiempo razonable para reaccionar al reenvasado”.

73 (C-143/00, parrafo 67.

74 C-443/99, parrafos 22-33.

75 Véase generalmente, amicus brigf de la INTA, anteriormente mencionado.
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Los casos Merck, Sharp y Bochringer aclararon la importancia, el
alcance y los plazos de notificacién en relacién con las importaciones
paralelas. Desde el punto de vista del titular de la marca, esto repre-
senta un compromiso mediocre. El periodo de quince dias que se in-
dica en el fallo no es, de hecho, tan breve, como el originalmente ci-
tado de Laddie J, pero la industria sigue creyendo que esta cuestion
amerita un analisis caso por caso en lugar de una norma dura y rapi-
da.’® El tribunal dej6 cierto margen para esto al afirmar que el perio-
do de quince dias debe ser “puramente indicativo, y que la autoriza-
cién de un plazo mas breve sigue siendo una cuestiéon abierta ya que
queda a criterio del importador paralelo permitir un plazo menor, al
igual que para el propietario el pedido de un periodo mas prolonga-
do para reaccionar”.”’

3. El significado de “proporcion significativa™, un tema ain incierto

El tribunal también dej6 varias cuestiones abiertas, en particular
en lo que se refiere a la aclaracion y la guia para los tribunales na-
cionales respecto del significado de la expresion una “proporcion sig-
nificativa”:’®

En un mercado o en una parte sustancial de éste puede existir una re-
sistencia tan fuerte a los productos farmacéuticos re-etiquetados por
parte de una proporcién significativa de los consumidores que puede llegar
a considerarse como un impedimento para el acceso eficaz al mercado
[se agrega énfasis]. En tales circunstancias, el re-envasado de los pro-
ductos farmacéuticos no podria explicarse exclusivamente por el inten-
to de asegurarse una ventaja comercial. El objeto seria el de obtener
un acceso eficaz al mercado (*** Compete al tribunal nacional
determinar si éste es el caso).

Aun sigue pendiente de aclaracion la definicion de la expresion
“proporcion significativa”. Parecen existir pocos casos en la filosofia
del derecho europeo que puedan guiar a los tribunales nacionales en
la determinacién de una “proporcion significativa”. En este caso, se

76 Véase el comentario de la nota al pie anterior y el amicus brief.
77 (C-143/00 en 67.
78 Caso C-143/00, parrafos 52-53.
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corre el riesgo de que los tribunales nacionales puedan tener visiones
muy variadas sobre lo que constituye “significativa”.

4. El significado de “pautas para el reembalaje”, un tema aiin incierto

A partir de los fallos en Merck, Sharp y Boehringer puede inferirse
que los tribunales nacionales tienen muy poco por delante en lo que
se refiere a las pautas para el re-envasado. Tal como se observara
antes, el Attorney General Jacobs fue proclive a citar a Loendersloot
como precedente en los casos en los que existe un fundamento legal
para el re-envasado y a Bristol-Myers Squibb como una base de he-
cho para la justificacion objetiva. A saber, el Attorney General Jacobs
expres6:7?

El importador paralelo debe causar el menor perjuicio posible al tema
especifico de la marca. A modo de ejemplo, no puede re-embalarlo si
se puede aplicar una faja adhesiva. No se sugiere que el re-embalado es
una cuestion de derecho o de hecho necesaria en este caso (¥*** Aun
cuando el tribunal nacional determinara que las ventas de los pro-
ductos re-etiquetados fueran sumamente inferiores o incluso infimas,
tendria que considerar las razones para tal resistencia; si considera que,
de hecho, es producto de informacion insuficiente, el tribunal nacional
debe analizar si el importador deberia tratar de informar a los consu-
midores o farmacéuticos o no).

Las referencias a las pautas y a la jurisprudencia, en lo que se re-
fiere al re-embalaje y al sobre-etiquetado, no se encuentran compren-
didas en el dictamen del TJE. Esto también puede producir impor-
tantes variaciones entre las interpretaciones nacionales de qué es lo
que se exige y qué es lo que se permite. De hecho, también puede
suceder que las naciones mas xenofobicas puedan infringir mas que
otras los derechos del titular de la marca.?

79 Opinion del abogado asesor Jacobs, casos C-443/99 y C-143/00, parrafo 79.

80 Obsérvese que el estudio juridico de Gouldens representé a Boehringer; y ha hecho ptblica
esta propuesta en su comunicado de prensa de mayo de 2002 (www.gouldens.com), al establecer:
“es una ironia que cuanto mas xenofébico es un pais, mayores son las armas con las que cuenta
un importador paralelo para interferir con los derechos del titular de la marca. Lo asombroso es
que el TJE parezca ‘recompensar’ dicha xenofobia” (Gltimo parrafo).
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IX. CONCLUSIONES

El mercado farmacéutico en Europa, de acuerdo con su situacion
actual, no esta sujeto a los mismos principios del libre comercio que
los otros productos —tales como los de consumo— que no estan re-
gulados y para los que se aplican las politicas del libre comercio. Los
propietarios de marcas trataron de desarrollar constantemente politi-
cas de fijjacion de precios y estrategias de mercado que fueran consis-
tentes con sus mejores intereses y con los de sus planes comerciales.
Las estrategias de precios e ingreso al mercado a menudo estan con-
troladas y reciben la influencia de las politicas nacionales, los topes
de precios y la atencién sanitaria dirigida por el Estado. Los titulares de
marcas se ven comprometidos por las politicas nacionales; un proble-
ma que se exacerba en un mercado comun, ya que en virtud de lo
que establece la doctrina de la extincién, el titular de la marca debe
enfrentarse a grandes limitaciones a la hora de restringir la venta de
un producto que fue lanzado a la venta, con su consentimiento, en la
Unién Europea. El articulo 28 coarta las barreras al comercio y esta
condicionado por lo dispuesto en el articulo 30. Estas limitaciones
fueron interpretadas en la jurisprudencia de la UE en perjuicio del ti-
tular de la marca y casi siempre a favor de los principios del merca-
do abierto —aunque la filosofia del derecho omiti6 un punto muy
importante, es decir, que con frecuencia los gobiernos nacionales
aplican mecanismos de precios que fijan el precio de facto— y por lo
tanto la fijacion de precios no estd sujeta a los principios del libre
mercado.

La doctrina de la extincién®' se vio algo atenuada por la exclusion del
otorgamiento obligatorio de licencias®® a los fines de la interpretacion de la
extincion, asi como de ciertas formas de consentimiento,® tales como,
en ciertos casos, el consentimiento implicito.®* Sin embargo, y para sor-

81 Caso 78/70 Deutsche Grammophon vs. Metro; caso 192/73 Van Zuylen vs. Hag (HAG 1),
segun fuera wmwvalidado y replanteado por el caso 10/89 (HAG II) y el caso 9/93 IHT International
Heiztechnik vs. Ideal Standard; y por ultimo los casos 15/74 & 16/74, y Centrafarm.

82 Respecto a derechos de autor, véanse los casos C-241/91 y 242/91 Magill; y en las cues-
tiones de propiedad intelectual, el caso T-504/93 Ladbroke; COMP D3/38.044 NDC Health, y
el caso 7/97 Oscar Bronner vs. Mediaprint.

83 Caso 19/84 Pharmon vs. Hoechst; y IHT.

84 Casos C-414/99 Zino Davidoff SA vs. A&G Imports y C-415/99 Levi Strauss & Co Ltd vs.
Tesco Stores.
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presa, existen muy pocas vias disponibles que le permitan al titular
de la marca controlar su estrategia de fijjacién de precios una vez que
lanz6 sus mercancias al flujo comercial. La jurisprudencia europea
hace una diferencia entre la existencia y el ¢ercicio®> de un derecho de
propiedad, delegando la existencia del derecho de propiedad a la le-
gislaciéon nacional y su ejercicio a la legislacion de la CEE. Es muy
posible que esto siga siendo asi en el mediano plazo.

Por ende, surgi6 un mercado paralelo de importaciéon para explo-
tar los diferenciales de precio que surgen como consecuencia de las
reglamentaciones nacionales divergentes en lo concerniente a la fija-
cién de precios y a la venta de productos farmacéuticos. Las importa-
ciones paralelas de este tipo no difieren de las actividades de arbitraje
de precios que se observan tanto en los mercados de titulos al igual
que en otras areas, en las que puede lucrarse con la explotacion de un dife-
renctal de precio existente entre dos mercancias.8® El autor de este documento
formulé un argumento por el cual establece que esta actividad consti-
tuye una forma de arbitrgje regulado.’’ Para poder obtener su ganancia,
los importadores paralelos deben respetar las leyes de la UE, tales co-
mo la Duwrectiva sobre marcas,®® asi como también la filosofia del derecho
surgida con anterioridad a la directiva y la posterior interpretacion y
aplicacion de la jurisprudencia. Esta filosofia del derecho dio inter-
pretaciones en lo que se refiere a qué se le permite hacer al importa-
dor paralelo para revender sus mercancias en otros paises, incluyendo
la notificacion de su intencion de reventa®® al titular de la marca, junto con
ciertas pautas de re-envasado® para respetar los derechos de marca, el
origen de las mercancias y la proteccién del consumidor. La mayor

85 Caso C-200/96 Mectronome Musik GmbH vs. Music Point Hohkamp GmbH; asi como
también, los casos Centrafarm.

86 Dichos mecanismos han sido respaldados en los casos conjuntos C-267/95 y C-268/95
Merck and Primecrown; no se permiten los mecanismos de doble precio, de conformidad con
COMP/36.957 Fallo de Glaxo Wellcome; y posiblemente responsable del pago de multas en
virtud del caso T-41/96 Bayer AG vs. Comision (apelaciéon pendiente).

87 Véase la seccion L.

88 Directiva 89/104.

89 Como se estableciera con anterioridad a la directiva en el caso 102/77 Hoffman la Roche;
y tal como se confirmé6 en los casos C-427/93 y C-429/93 Bristol Myers y otras vs. Paranova;
reiterados una vez mas en los casos Centrafarm y con sujeciéon a una interpretacion mas profun-
da en los casos C-443/99 y C-143/00 Merck Sharp y Boehringer.

90" Bristol Myers y otras vs. Paranova; y caso 349/95 Loendersloot »s. Ballantine & Sons; y
Merck, Sharp y Bochringer.
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parte de esta filosofia del derecho 7o ha evolucionado en favor del ti-
tular de la marca. Si bien la industria de las marcas esta alerta para
poder sacar provecho de la integracion del mercado comun de la UE
y, de hecho, de la integracion de cualquier mercado comun, la indus-
tria debe contar con la capacidad para controlar mejor su propia po-
litica de precios y el programa de distribuciéon. A menos que la filo-
sofia del derecho comience a cambiar en este aspecto, la UE debera
enfrentarse a la amenaza de una menor cantidad de ingresos disponi-
bles para avanzar en la investigacion y el desarrollo y, posiblemente,
la resistencia de la industria a lanzar nuevos productos al mercado.



