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ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO
ORGANO DE APELACION
Canada - Periodo de proteccién mediante patente AB-2000-7
Canada, Apelante Actuantes:

Estados Unidos, Apelado
Lacarte-Murd, Presidente de la Seccién
Bacchus, Miembro
Ganesan, Miembro

l. I ntroduccién

1 El Canada apela contra determinadas cuestiones de derecho e interpretaciones juridicas
expuestas en € informe del Grupo Especia en € asunto Canada - Periodo de proteccion mediante
patente (el "informe del Grupo Especia”)." El Grupo Especia fue establecido con la findidad de
examinar |as alegaciones formuladas por los Estados Unidos de que € periodo de proteccion mediante
patente estipulado en la Ley de Patentesdel Canad&’ no esti en conformidad con |as obligaciones que
imponen a Canada los articulos 33 y 70 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con € Comercio (e "Acuerdo sobre los ADPIC").

2. La medida en cuestion en € presente litigio es € articulo 45 de la Ley de Patentes del
Canada. Con anterioridad a 1° de octubre de 1989, € Canada otorgaba proteccién mediante patente
durante un periodo de 17 afios contados desde la fecha de otorgamiento de una patente. El Canada
modificod la Ley, con efecto a partir del 1° de octubre de 1989, para otorgar proteccion mediante
patente por un periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacidn de solicitud de una patente.
Sin embargo, no se preveia un mecanismo de la conversion entre ambos sistemas®  En consecuencia,
e articulo 44 de la Ley de Patentes estipula |la nueva norma relativa a las solicitudes presentadas
después del 1° de octubre de 1989, mientras que € articulo 45 mantiene la norma que prevé un
periodo de 17 afios contados desde la fecha de concesion en o que respecta a las solicitudes de
patentes presentadas con anterioridad al 1° de octubre de 1989.*

L WT/DS170/R, 5 de mayo de 2000.

2 Ley de Patentes del Canadd, R.S.C., 1985, capitulo P-4, articulo 45. Véanse los parrafos 2.1 a 2.11
del informe del Grupo Especial, que contienen un analisis mas detallado de la medida.

3 Parrafo 2.4 del informe del Grupo Especial.

* En virtud del articulo 27 dela Ley que modifica la Ley de Patentes y establece ciertas disposiciones
conexas, de 17 de noviembre de 1987, véanse |los parrafos 2.2 a 2.5 del informe del Grupo Especial.
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3. Enlos articulos 44 y 45 dela Ley de Patentes del Canada se estipula siguiente:

44, Sin perjuicio de lo dispuesto en € articulo 46°, cuando la solicitud de patente
se presente con arreglo a esta Ley a partir del 1° de octubre de 1989, la
duracion de la patente serd de 20 afios contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud.

45, Sin perjuicio de lo dispuesto en € articulo 46, la duraciéon ce toda patente
expedida con arreglo a la presente Ley sobre la base de una solicitud
presentada antes del 1° de octubre de 1989 sera de 17 afios contados desde la
fecha de expedicion de la patente.

4. Por consiguiente, € articulo 44 establece un periodo de proteccion de 20 afios contados desde
lafecha de solicitud de una patente para € caso de las solicitudes presentadas a partir del 1° de
octubre de 1989, mientras que € articulo 45 establece un periodo de proteccion de 17 afios contados
desde lafecha de concesion de una patente para € caso de las solicitudes presentadas con anterioridad
a esa fecha. Las patentes sujetas a lo estipulado en € articulo 44 se describen cominmente en €
Canada como "patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley" mientras que las que estan sujetas a
articulo 45 se denominan "patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley”. La presente diferencia
se refiere alas patentes concedidas con arreglo alaantigua Ley.

5. De conformidad con €l parrafo 1 del articulo 65 del  Acuerdo sobre los ADPIC, este Acuerdo
entré en vigor parael Canada € 1° de enero de 1996. Segun las estadisticas facilitadas por € Canadd,
y no impugnadas por los Estados Unidos, a 1° de octubre de 1996, existian 93.937 patentes, es decir
algo menos del 40 por ciento de las concedidas con arreglo a la antigua Ley, cuya duracion, sempre
gue se pagaran las tasas anuaes de mantenimiento, expiraria antes de que transcurrieran 20 afios
contados desde |a fecha de presentacion de las correspondientes solicitudes.” Ademés, 66.936, 0 sea
algo menos del 40 por ciento de esas patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que ain
estarian en vigor @ 1° de enero dd afio 2000 siempre que se pagaran las tasas anuales de
mantenimiento, expirarian antes del plazo de 20 afios posterior a las fechas respectivas de

presentacion de las solicitudes.”

° El articulo 46 estipula el pago de unas tasas de mantenimiento para conservar |os derechos concedidos
por una patente una vez que ésta haya sido concedida. Estipula ademas que se considerara que el plazo de
duracion de la patente ha expirado cuando no se hayan satisfecho esas tasas. Véase la comunicacion del
apelante presentada por el Canada, parrafo 11, nota de pie de pagina 9. Véase también el informe del Grupo
Especial, parrafo 2.1, nota de pie de pagina5.

® Informe del Grupo Especial, parrafo 2.7.

" |bid., parrafo 2.9.
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6. En & informe del Grupo Especid, distribuido a los Miembros de la OMC € 5 de mayo
de 2000, € Grupo Especia concluyé que:

i) la referencia contenida en € parrafo 2 del articulo 70 a la "materia [...] que
esté protegida’ en la fecha de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC
incluye las invenciones que estdn actuamente protegidas mediante patente
con arreglo a articulo 45 y que estaban protegidas mediante patente a 1° de
enero de 1996, y esto no se ve afectado por € parrafo 1 dd articulo 70; y

ii) el articulo 45 de la Ley de Patentes del Canada no confiere un periodo de
proteccién que no expire antes de transcurridos 20 afios contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud, segin lo dispuesto en el articulo 33.°

7. Por consiguiente, € Grupo Especial recomendd que € Organo de Solucion de Diferencias
(el "OSD") pida d Canad& que ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que le
incumben en virtud del  Acuerdo de Marrakech por € que se establece la Organizacién Mundial del
Comercio (el "Acuerdo sobre la OMC").°

8. El 19 de junio de 2000 & Canada notifico al OSD su decisidon de apelar con respecto a ciertas
cuestiones de derecho tratadas en e informe del Grupo Especia y determinadas interpretaciones
juridicas formuladas por dicho Grupo, de conformidad con € péarrafo 4 del articulo 16 de
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por 1os que se rige la solucion de diferencias
(el "ESD"), y present6 un anuncio de apelacion ante e Organo de Apelacion, de conformidad con la
Regla 20 de los Procedimientos de trabajo para € examen en apelacion (los 'Procedimientos de
trabajo")."® El 29 de junio de 2000 € Canada presentd la comunicacion del apelante.!! Los Estados
Unidos presentaron una comunicacion del apelado € 14 de julio de 2000.™ El 25 de julio de 2000, a
peticion de la Seccion del Organo de Apdacion que conocia de esta apelacion, los participantes
presentaron memorandos adicionales sobre determinadas cuestiones de interpretacion juridica
planteadas en relacion con los parrafos 1y 2 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC® La

8 Informe del Grupo Especial, parrafo 7.1.

° Ibid., parrafo 7.2.

10 \WT/DS170/4, 19 de junio de 2000.

11 De conformidad con el pérrafo 1) de la Regla 21 de los Procedimientos de trabajo.

12 De conformidad con el pérrafo 1) delaRegla22y el parrafo 3) de la Regla 23 de los Procedimientos
detrabajo.

13 De conformidad con el parrafo 1) de la Regla 28 de |os Procedimientos de trabajo.
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Seccion concedio a cada participante la oportunidad de responder a los memorandos adicionaes

presentados por € otro participante.**

9. La vista oral en la apelacion se celebré d 1° de agosto de 2000.° Los participantes
presentaron argumentos orales y respondieron a preguntas que les formularon Miembros de la Seccién
gue conocia de la apelacion.

I. Argumentos de los participantes
A. Alegaciones de error formuladas por € Canada - Apelante

1 Parrafos 1y 2 ddl articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

10. El Canada apela contra la constatacion del Grupo Especia de que la norma de aplicacion no
retroactiva'® contenida en e pérrafo 1 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, con respecto a
"actos' realizados antes de lafecha de aplicacién del Acuerdo sobre los ADPIC para un Miembro, no
prevalece sobre la norma contenida en € parrafo 2 de dicho articulo, con respecto a la "materia
existente" que esté protegida en la fecha de aplicacion del Acuerdo para € Miembro de que se trate.
El Canada apela contra la conclusion del Grupo Especia de que € Canada debe aplicar la obligacion
establecida en € articulo 33 alas invenciones que, a 1° de enero de 1996, fecha de entrada en vigor
de Acuerdo sobre los ADPIC para €l Canadd, estaban protegidas mediante patentes, aun cuando esas

patentes fuesen € resultado de actos de concesién realizados con anterioridad a dicha fecha.

11. El Canada se basa en € articulo 28 de la Convencion de Viena sobre € Derecho de los
Tratados (la "Convencion de Viena")', con arreglo a cual las disposiciones de un tratado no
obligarén a una parte respecto de ninguin acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la
fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte. El Canadd considera que € parrafo 1 del
articulo 70 del  Acuerdo sobre los ADPIC confirma la norma relativa ad carécter no retroactivo de las
disposiciones, establecidas en € articulo 28 de la Convencion de Viena, y que los restantes parrafos

del articulo 70 extienden o modifican de diversas formas la norma general plasmada en € péarrafo 1

14 De conformidad con el pérrafo 2) de la Regla 28 de los Procedimientos de trabajo.
15 De conformidad con la Regla 27 de los Procedimientos de trabajo.
16 Comunicacion del apelante presentada por el Canada, parrafo 2.

" Hechaen Viena el 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331; 8 International Legal Materials 679.
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dedl articulo 70 para adecuarla a las circunstancias especia es que, segin los negociadores del Acuerdo,
se plantearian al entrar en vigor dicho Acuerdo.™

12, El Canada recuerda que en sus comunicaciones a Grupo Especial alegd que la obligacion
establecidaen € articulo 33 del  Acuerdo sobre los ADPIC se activa ("is activated") mediante € acto
de presentacion de una solicitud de patentey € acto de concesion de la propia patente. La obligacion
establecida en € articulo 33 es la obligacion de conferir un periodo de la proteccion mediante patente
calculado desde la fecha de presentacion de solicitud de |la patente. El periodo de proteccion se activa
mediante e acto de presentacion de la solicitud y empieza a ser efectivo ("is created') mediante €
acto de concesion de la patente.  El periodo de proteccion es, por consiguiente, una parte integra de
esos dos actos. El Canadaafirmaqued Acuerdo sobre los ADPIC no crea obligaciones derivadas de
actos de presentacion de solicitudes de patente o de concesién de patentes realizados con anterioridad
a 1° de enero de 1996.

13. El Canada también afirma que € Grupo Especid incurrié en error en su interpretacion a no
tomar en consideracion la relacion contextual que existe entre los parrafos 1y 2 del articulo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC. Segun e Canadd, una interpretacion contextua de dichos parrafos pondria
de manifiesto que las obligaciones que se abordan en esas descripciones son tanto obligaciones
dimanantes del  Acuerdo sobre los ADPIC como obligaciones que no tienen su origen en este
Acuerdo. Cuando los dos articulos se leen conjuntamente, resulta claro de su sentido ordinario y de la
inclusion de una "clausula limitativa' en € parrafo 2 del articulo 70 que las obligaciones que crea €

Acuerdo sobre los ADPIC excluyen todas las obligaciones descritas en el pérrafo 1 del articulo 70. ™

14. El Canada afirma también que a exponer su argumento a Grupo Especia hizo una distincion
entrelos articulos 33y 28 del  Acuerdo sobre los ADPIC, afin de explicar de qué manera d parrafo 1
dd articulo 70 excluye las obligaciones impuestas por la segunda de esas disposiciones pero no las
impuestas por la primera. El Canada alega que, a diferencia del articulo 33, que trata de la "duracién”
de la proteccion y estd, por consiguiente, vinculado a los "actos' de presentacion de la solicitud y de
concesion, e parrafo 1 del articulo 70 no se aplica a articulo 28 porgue los derechos conferidos por €l
articulo 28 se derivan meramente del hecho de la existencia de la patente. El Canada considera que €
Grupo Especia actudé erréneamente a rechazar esos argumentos aduciendo que € Canada no ha
presentado pruebas que los avalen; € eror consistio en tratar a los argumentos, que se refieren

Unicamente a una cuestion de derecho, como propuestas de hecho.

18 Comunicacion del apelante presentada por el Canad, parrafo 220.

191bid., parrafo 249.
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15. El Canada es de la opinion de que € Grupo Especial también incurrio en error a concluir que
el argumento canadiense, s bien era correcto, anulaba los parrafos 6 y 7 del articulo 70 del Acuerdo
sobre los ADPIC. En su opinidn, € error tiene su origen en la idea incorrecta del Grupo Especia de
gue e Canada alegaba que las patentes concedidas con anterioridad al 1° de enero de 1996 no estaban
sujetas a ninguna de las obligaciones dimanantes del Acuerdo. El Canada afirma que € parrafo 6 del
articulo 70 rige para las autorizaciones concedidas por los poderes publicos para € uso de derechos de
patente sin autorizacion de su titular. El parrafo 6 del articulo 70 estipula especificamente que €
articulo 31y € requisito establecido en € péarrafo 1 del articulo 27 no rigen para esas autorizaciones
concedidas antes de la fecha en que se conocierael  Acuerdo sobre los ADPIC; e Canada considera
gue, segun se acepta generamente, dicha fechaes e 20 de diciembre de 1991, dia en que la Secretaria
del GATT divulgd € Proyecto Dunkel sobre e Acuerdo sobre los ADPIC* Por consiguiente, el
parafo 6 del articulo 70 es claramente una disposicién concebida para ser aplicada con caracter

retroactivo respecto de lafecha de aplicacion genera del Acuerdo sobre los ADPIC.

16. El Canada alega ademéas que € Grupo Especid incurrié en error d no aplicar la méxima
interpretativa lex specialis derogat legi generali, que estipula que una norma generd de tipo de la
contenida en € parrafo 1 dd articulo 70 debe ceder ante una mas especifica, como la del parrafo 6 del
articulo 70.

17. El Canada sostiene que e Grupo Especia incurrié en € mismo error con respecto a parrafo 7
del articulo 70 del  Acuerdo sobre los ADPIC. Esta disposicion rige para las solicitudes de patentes
gue estaban pendientes en la fecha de aplicacion del  Acuerdo sobre los ADPIC y estipula que esas
solicitudes podran modificarse para relvindicar la proteccion mayor que se prevea en este Acuerdo.
La misma maxima interpretativa aplicable a parrafo 6 del articulo 70 rige parad parrafo 7 del mismo
articulo. Si hien, de conformidad con e parrafo 1 del articulo 70, € acto de presentacion de una
solicitud esta en generd exento de las obligaciones establecidas en € Acuerdo sobre los ADPIC, €l
parafo 7 de dicho articulo dispone una excepcion especifica para € caso de las solicitudes de
proteccion que estén pendientes en la fecha de aplicacion del Acuerdo, que podran modificarse a fin
de mgjorar la proteccion. El Canada afirma que a no aplicar € principio interpretativo pertinente el
Grupo Especia incurrié en error de derecho.

18. Por consiguiente, € Canada solicita a Organo de Apelacion que revoque |as constataciones y
conclusiones del Grupo Especial y constate que la clausula limitativa que figura a comienzo del

parafo 2 dd articulo 70 subordina la norma enunciada en dicho péarrafo a la norma contenida en €

20 |pid., parrafo 249.
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parrafo 1 del mismo articulo en los casos en que las dos normas originen claramente obligaciones con
respecto a mismo acto y, que, en consecuencia, la aegacion de los Estados Unidos es infundada.®

2. Articulo 33 del  Acuerdo sobrelos ADPIC

19. El Canada apela contra la constatacion del Grupo Especia de que € periodo de proteccion
previsto en d articulo 45 de la Ley de Patentes del Canada no estd4 en conformidad con la norma
minima prescritaen € articulo 33 del  Acuerdo sobre los ADPIC. El Canada apela asimismo contrala
constatacion del Grupo Especia de que € articulo 45 de la Ley de Patentes del Canada no "confiere”
un periodo de proteccion que no expire antes de que hayan transcurrido 20 afios contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud de patente, y de que, por consiguiente, € articulo 45 no esta en
conformidad con € articulo 33 del  Acuerdo sobrelos ADPIC.

20. El Canada aega que reconocio ante € Grupo Especia que la disposicion de su Ley de
Patentes relativa a la duracidn de la proteccion, a saber, € articulo 45, no coincide en sus términos y,
por consiguiente, en su forma, con la norma prescrita en € articulo 33 del  Acuerdo sobre los ADPIC.
No obstante, e Canad& considera que la duracion de la proteccion "sustantiva' o "efectiva’ prevista
en d articulo 45, la prevista en € articulo 33 son equivaentes y que, por consiguiente, ambas
disposiciones estan basi camente en conformidad.

21 Segin € Canadd, € texto y € contexto del Acuerdo sobre los ADPIC invdidan la
constatacion del Grupo Especia de que no hay ninglin apoyo textual o contextual para interpretar que
el articulo 33 dd Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros otorguen un periodo de
proteccion "efectiva’ ("effective"). Leidos conjuntamente, los parrafos 1y 2 del articulo 31 de la
Convencién de Viena exigen claramente que las disposiciones dimanantes de los tratados sean
interpretadas en su contexto, teniendo debidamente en cuenta su objeto y fin.

22. El Canada sefida que en & predmbulo de  Acuerdo sobre los ADPIC se declara que d fin del
Acuerdo consiste, entre otras cosas, en fomentar y proporcionar una proteccion "eficaz (“effective") y
adecuada' de los derechos de propiedad intdlectua. ElI Canada afirma que otros elementos
contextuales que invalidan la constatacion del Grupo Especia figuren en € parafo 2 del articulo 62
del Acuerdo sobre los ADPIC, conforme a cud los Miembros pueden completar sus procedimientos
previos a otorgamiento de patentes "dentro de un periodo razonable" siempre que esto no suponga
"que e periodo de protecciéon se acorte injustificadamente’. El Canada alega que, a redactar €

Acuerdo sobre los ADPIC, los negociadores entendieron que € "periodo de tramite" repercutiria en la

21 Comunicacion del apelante presentada por el Canadd, parrafo 261.
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duracion de la proteccion contada desde la fecha de presentacion de la solicitud y, por consiguiente, se
propusieron asegurar un periodo efectivo o una duracion efectiva de la proteccion. El Canada reitera
ademés que € periodo de proteccidn descrito en otras partes del  Acuerdo sobre los ADPIC como €l
periodo minimo de proteccién conferida es € periodo 'hominal" de proteccion sujeto a acortamiento
que el pérrafo 2 del articulo 62 reconoce y admite en forma expresa.

23. El Canada observa que, pese a haber admitido que € parrafo 2 del articulo 62 del  Acuerdo
sobre los ADPIC proporciona € contexto para interpretar €l periodo de proteccion a que se hace
referencia en e articulo 33, € Grupo Especid rechazd la interpretacion contextual canadiense
aduciendo que d articulo 33 y e parafo 2 del articulo 62 originan obligaciones digtintas. la de
conferir un periodo de proteccion mediante patente y la de no acortar injustificadamente ese periodo,
respectivamente. El razonamiento del Grupo Especia fue que la interpretacion canadiense exige la
creacion de una tercera obligacidn, distinta de las mencionadas, a saber, la obligacion de conferir un
periodo efectivo de proteccion. El Canada considera que esto se basa en una interpretacion erronea
del argumento canadiense, conforme a cua las dos disposiciones, independientemente de su forma,
deben leerse en su contexto y que de esa lectura conjunta surge un resultado sustantivo, es decir, un
periodo "efectivo™ de proteccion. Puesto que del articulo 45 de la Ley de Patentes del Canada surge
basicamente & mismo resultado que dd  Acuerdo sobre los ADPIC, € articulo 45 de dicha Ley esta

en conformidad con las obligaciones impuestas por € Acuerdo.

24, El Canada alega que la vinculacion entre € articulo 33, € parrafo 2 del articulo 62 y €
articulo 28, junto con € articulo 44y los parrafos 1y 2 del articulo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC
congtituye una base adiciona para su interpretacion contextual. Estas Ultimas disposiciones definen
los diversos remedios juridicos destinados a hacer respetar |os derechos exclusivos conferidos por una
patente. Si bien con arreglo al articulo 33 € periodo de proteccion se cuenta a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, en realidad los derechos exclusivos y los remedios conexos destinados a
hacerlos respetar no entran en vigor hasta que se concede efectivamente la patente. Sin esos derechos
y remedios no existe una proteccion rea ni, por consiguiente, un periodo de proteccion. El Canada
alega que, a no haber tomado en consideracion la importancia contextua de la relacion entre esas
diversas disposiciones, € Grupo Especia no podia comprender € significado sustantivo de lo que et
prescrito en € articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC?

22 Comunicacion del apelante presentada por el Canadé, parrafo 90.

23 Resumen de la comunicacién del apelante presentada por el Canada, pagina 6.
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25. El Canada alega ademés que € Grupo Especial no vaoré la indole y trascendencia de las
cifras facilitadas en apoyo del argumento del Canada sobre la "equivalencia™. Al presentar pruebas
gue demuestran que la mayoria de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley gozaban de un
periodo de proteccion de 20 afios 0 mas contados desde la fecha de presentacién de la solicitud, €
Canada s6lo se propuso demostrar, como una cuestion de forma, que esas patentes cumplian la norma
impuesta por € articulo 33 del  Acuerdo sobrelos ADPIC. Ademas, a presentar estadisticas sobre €
"periodo de tramite" con respecto a las patentes otorgadas con arreglo ala nueva Ley, € Canada tratd
de demostrar, como una cuestion de fondo, e acortamiento de la duracion efectiva y su varianza
decreciente con respecto a la duracion nominal mencionada en € articulo 33. El Canada no
argumento que los promedios de por si demostrasen que una disposicion estaba en conformidad, sino
simplemente que s se los examinaba en relacion con la duracién fija establecida en € articulo 45,
resultaba que esta Ultima disposicion estaba en conformidad con la duracion variable de la proteccidn

sustantiva conferida de conformidad con € articulo 33 del  Acuerdo sobrelos ADPIC.

26. El Canada afirma que en € texto del articulo 33 del  Acuerdo sobre los ADPIC queda claro
gue € aspecto decisivo de la obligacion que éste impone a los Miembros es que se confiera el
periodo de proteccion establecido en dicha disposicion. El Canada considera que € sentido ordinario
de la palabra inglesa "available" [en € texto espafiol se habla de "proteccion conferida'] es "que se
puede utilizar u obtener".**  Aplicando este sentido a texto del articulo 45 y a las précticas y
procedimientos conexos relativos a las aplicaciones de dicho articulo se demuestra claramente la
"availability" de un periodo de proteccion de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la

solicitud.

27. El Canada recuerda que € articulo 45 de su Ley de Patentes confiere un periodo de proteccion
de 17 afios contados desde la fecha de concesion de la patente. El Canada afirma que € periodo real
de proteccion entre la fecha de la solicitud y la expiracion de la patente depende de la duracién
suplementaria que € "periodo de tramite" afiada a periodo fijo de 17 afios. El "periodo de tramite"
comienza con las etapas de cumplimiento de las prescripciones administrativas por € solicitante y de
investigacion y examen del fondo de la solicitud por la Oficina de Patentes. En virtud de la Ley
canadiense, todo solicitante de una patente con arreglo a la antigua Ley siempre podia obtener un
periodo de proteccion igual 0 mayor que € periodo de 20 afios mencionado en € articulo 33 dd

24 Resumen de la comunicacién del apelante presentada por el Canada, pagina 7.
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Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que € sistema le permitia controlar € ritmo del proceso a fin de
retrasar 0 acelerar € examen de su solicitud. *

28. Segun € Canada, las pruebas aportadas demuestran que un solicitante podia aplazar la
tramitacion de su solicitud pidiendo simplemente a la Oficina de Patentes -que no rechazaba esas
peticiones- que retrasara 0 mantuviese su posicion en la lista de solicitudes pendientes®®  Las pruebas
demuestran también que un solicitante podia retrasar aln més la tramitacion de su solicitud
simplemente haciendo pleno uso de los plazos prescritos para completar las diversas etapas previstas
en la reglamentacion. En tales casos € solicitante por si mismo podia controlar €l proceso y obtener
28 meses adiciondes de "tramite”, que se afladian a periodo normal de 1 a 2 afios que empleaba la
Oficina de Patentes para concluir la investigacion y & examen de la solicitud.”” En & caso
excepciona de que la Oficina de Patentes cumpliese sus obligaciones en 6 meses, un solicitante que
desease aplazar su solicitud por otros 6 meses podia abstenerse de pagar las correspondientes tasas de
expedicion de patentes y entonces lograr su proposito, de pleno derecho, pagéndolas a fina del plazo
reglamentario de 6 meses del que disponia para hacerlo.?® Por consiguiente, & Canada aega que un
solicitante que deseaba obtener ese periodo de proteccion podia retrasar la tramitacion de su solicitud
para obtener un periodo de proteccion equivaente a estipulado en  articulo 33.%°

29. En conclusion, € Canada solicita al Organo de Apelacion que revoque las constataciones y
conclusiones del Grupo Especia y constate que la duracion de la proteccion prevista en € articulo 45
dela Ley de Patentes es equivalente a periodo de proteccién establecido en € articulo 33 y en €
parrafo 2 del articulo 62 del  Acuerdo sobre los ADPIC y esta en conformidad con esta norma.  El
Canada solicita también a Organo de Apelacion que constate que e periodo de proteccion
mencionado en € articulo 33 puede, y ha podido, obtenerse en € marco de lalegidacion y la préctica

canadiense relativas al articulo 45 de la Ley de Patentes.

25 Comunicacion del apelante presentada por el Canada, parrafo 124.

%5 | bid., parrafo 125.

2" Resumen de la comunicacion del apelante presentada por el Canadd, pagina 7.
%8 1bid.

29 Comunicacion del apelante presentada por el Canadd, parrafo 215.
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B. Argumentos de |os Estados Unidos - Apelado

1 Parrafos 1y 2 ddl articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

30. Los Estados Unidos piden a Organo de Apeacion que rechace la apelacion del Canada y
confirme la constatacion del Grupo Especid de que € articulo 45 de la Ley de Patentes del Canada es
incompatible con € articulo 33 del  Acuerdo sobre los ADPIC, aplicable en virtud ddl parrafo 2 del
articulo 70 a las invenciones existentes y protegidas mediante patentes en € Canada a 1° de enero
de 1996.

3L Los Estados Unidos sefidan que, segin € Grupo Especid, antes de adoptar ninguna
determinacién en lo que concierne a la posible infraccién del articulo 33 del Acuerdo sobre los
ADPIC es preciso resolver la cuestion basica planteada por los parrafos 1y 2 del articulo 70 del
Acuerdo.

32 Los Estados Unidos afirman que € Grupo Especia constatd correctamente que, en contra de
lo que sostiene e Canada, las obligaciones surgidas en relacion con la "materia’ existente protegida
con arreglo a péarrafo 2 del articulo 70 no quedan anuladas en virtud del parrafo 1 del articulo 70, que
estipulaqued Acuerdo sobre los ADPIC no genera obligaciones relativas a "actos' realizados antes
dd 1° de enero de 1996. La prescripcion contenida en € péarrafo 1 del articulo 70 con respecto a los
"actos' redizados con anterioridad a la fecha de aplicacion para un Miembro no constituye una
excepcion a las obligaciones surgidas en virtud del parrafo 2 de dicho articulo con respecto a
"la materia existente en la fecha de aplicacion que esté protegida'. Los Estados Unidos consideran

gue esas dos disposiciones son independientes y distintas.

3. Los Estados Unidos sostienen que e argumento del Canada sobre la "interrelacion” que
existiria entre los parrafos 1 y 2 del articulo 70 porque en ambas disposiciones se utilizan las palabras
"genera obligaciones' no es un obstaculo para distinguir entre las dos disposiciones sobre la base de
gue una trata exclusivamente de "actos', mientras que la otra se refiere exclusvamente a la "materia
exigente'. S losparrafos 1y 2 de articulo 70 se interpretan tomando en cuenta su sentido ordinario,
en su contextoy alaluz del objetoy € fin del  Acuerdo sobrelos ADPIC, es evidente que, en € caso
del Canad4, las obligaciones del Acuerdo se aplican a la "materia existente” que estaba protegida al
1° de enero de 1996, pero no alos "actos' iniciados y concluidos con anterioridad a dicha fecha. Por
consiguiente, los Estados Unidos estiman que la Unica cuestion pertinente es la de determinar s la

presente diferencia giraen torno ala "materia existente' o alos "actos".
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3A. A este respecto, los Estados Unidos consideran que la presente diferencia se refiere a la
"materia existente” cuyo periodo de proteccion expirard antes del plazo estipulado en € articulo 33 y
gue, por esa razon, la disposicion aplicable es € parrafo 2 del articulo 70, y no € péarrafo 1 de dicho
articulo. Los Estados Unidos recuerdan que € Grupo Especia Ilegd a la misma conclusién cuando
constatd que la "'materia [...] que esté protegida en la fecha de aplicacion” del  Acuerdo sobre los
ADPIC, alaque se hace referenciaen € parrafo 2 del articulo 70, abarca las invenciones que gozaban

de proteccion en € Canada a 1° de enero de 1996.

35. S bien los Estados Unidos toman nota del argumento canadiense de que los derechos
enumerados en € articulo 28 derivan del hecho de que la patente existe y no dd acto de concesion,
alegan que, como sucede en € caso de la obligacion dimanante del articulo 33, 1a patente de la que se
derivan los derechos del articulo 28 también existe como consecuencia dd acto de presentacion de la
solicitud correspondiente y del acto del Gobierno canadiense de conceder de una patente. Los
Estados Unidos afirman que, S se siguiese la logica del argumento del Canada, podria alegarse
facilmente que los derechos conferidos por € articulo 28 constituyen una "parte integra” de los actos
de presentacion de una solicitud y de concesion de una patente. Cabria argumentar incluso que toda
obligacién dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC se puede vincular a un acto o a una serie de
actos®® Por consiguiente, los Estados Unidos estiman que la distincion que & Canadé trata de
establecer entre las obligaciones del  Acuerdo sobre los ADPIC para apoyar su degacion de que
Unicamente e articulo 33 esté sujeto a la excepcidn estipulada en € parrafo 1 del articulo 70 es
arbitraria, y debe ser desestimada.

36. Los Estados Unidos impugnan € argumento del Canada de que & Grupo Especia incurrié en
error a constatar que los argumentos canadienses harian inttiles los parrafos 6 y 7 del articulo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC. Segun los Estados Unidos, € parrafo 6 dd articulo 70 constituye una
excepcion a parrafo 2 de dicho articulo: € parrafo 6 se refiere a dos obligaciones del Acuerdo que no
rigen para una materia existente protegida en la fecha de aplicacion para un Miembro s la utilizacién
no autorizada fue concedida por los poderes publicos antes de la "fecha en que se conociera €
presente Acuerdo”. Sin embargo, para que la maxima interpretativa lex specialis derogat legi
generali sea aplicable, debe plantearse previamente un conflicto entre las dos disposiciones de que se
trate. S se interpretan adecuadamente, no existe conflicto entre los parrafos 1y 6 del articulo 70. En
opinion de los Estados Unidos, € Grupo Especia adopté la interpretacion correcta de esas
disposiciones contenida en € parrafo 6.48 del informe de Grupo Especia. Los Estados Unidos
afirman ademas que existe una fuerte presuncion contra los conflictos en lainterpretacion de tratados.

30 Comunicacion del apelado presentada por los Estados Unidos, parrafo 12.
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37. Los Estados Unidos argumentan que, S se interpretan adecuadamente, tampoco existe
conflicto entre los parrafos 1y 7 del articulo 70, que permiten a los solicitantes de patentes con
solicitudes en periodo de tramite en la "fecha de aplicacidon del presente Acuerdo”" modificarlas para
"relvindicar la proteccién mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo”.

2. Articulo 33 del  Acuerdo sobre los ADPIC

3. Los Estados Unidos solicitan asimismo que & Organo de Apelacion rechace la apelacion del
Canaday confirme la constatacion del Grupo Especia en el sentido de que € articulo 45 dela Ley de
Patentes del Canada no esta en conformidad con € articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

39. Los Estados Unidos toman nota del argumento del Canada sobre la "equivalencia’, a saber,
gue e periodo medio de proteccion de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley es
equivaente a la obligacion establecida por € articulo 33 en conexidn con € parrafo 2 del articulo 62
del Acuerdo sobre los ADPIC, lo cual, en caso de que se aceptara, impondria a Canada Unicamente
la obligacion de conceder un periodo de proteccion mediante patente de 15 afios contados desde la
fecha de concesion de la patente, con independencia de que este periodo de 15 afios expire antes de
gue se cumplan 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud. Los Estados Unidos
alegan que € articulo 33 establece que € periodo de proteccién no expirard antes de que haya
transcurrido un periodo de 20 afios contados desde |a fecha de presentacion de la solicitud, mientras
que, por otra parte, en € parafo 2 del articulo 62 se establece que e periodo de proteccion no se
acortara injustificadamente mediante procedimientos de otorgamiento o registro que incidan en la
fecha de iniciacion del periodo. Los Estados Unidos consideran que las obligaciones establecidas en
el articulo 33 y en € parafo 2 dd articulo 62 son dos obligaciones independientes que no pueden
interpretarse conjuntamente para crear una obligacion adicional que prevalezca sobre las obligaciones

relativas a las fechas de iniciacion o expiracion del periodo de proteccién.

40. Los Estados Unidos sostienen que € argumento del Canada requiere que @ Organo de
Apelacién haga caso omiso del sentido normal del articulo 33, en € que se establece en forma
inequivoca que € periodo de proteccion de una patente "no expirara antes de que haya transcurrido un
periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud’. Los Estados Unidos
toman nota del argumento del Canada conforme al cua un andlisis de "equivalencia' es necesario y
apropiado porque regularmente los periodos de trdmite suelen acortar € periodo de 20 afios de
proteccion a que se hace referencia en e articulo 33 y, por consiguiente, la intencién de los
negociadores del  Acuerdo sobre los ADPIC debe de haber sido establecer un periodo efectivo de
proteccion més amplio que € periodo nomina de proteccion estipulado en dicho articulo. Sin

embargo, los Estados Unidos sostienen que ninglin elemento del texto o del contexto del articulo 33
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respalda € argumento del Canada segun e cua en @ Acuerdo sobre los ADPIC se establece de
alguna manera un periodo de proteccion minimo especifico para las patentes. Por € contrario, €
periodo de 20 afios establecido en dicho articulo funciona de manera expresa e inequivoca como
"unidad de medida' para determinar la fecha mas temprana en la que € periodo de proteccién de una
patente puede concluir sin que se vulnere el Acuerdo sobre los ADPIC.

41. Los Estados Unidos no consideran apropiada la aplicacion que hace e Canada ddl articulo 31
de la Convencion de Viena. S bien € Canada sostiene correctamente que las disposiciones del
Acuerdo sobre los ADPIC deben interpretarse de buena fe conforme a sentido corriente que haya de
atribuirse a los términos del tratado en € contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin, €
Canada se basa indebidamente en € parrafo 2 del articulo 62 para construir y calcular un periodo de
proteccién de las patentes que no esta en conformidad con o que se establece con toda claridad en €
articulo 33 del Acuerdo. Si bien los Estados Unidos reconocen que € parrafo 2 del articulo 62 forma
parte del contexto del articulo 33 porque es una parte del texto del Acuerdo sobre los ADPIC, insisten
en que no se puede utilizar un articulo de dicho Acuerdo para dterar € sentido corriente de otra
disposicion del mismo, como propone el Canadd™

42, Los Estados Unidos sostienen que e Grupo Especia rechazoé correctamente e argumento del
Canada conforme a cual € articulo 45 de la Ley de Patentes del Canada "confiere€" una proteccion
que no expira antes de que transcurran 20 afios contados desde la fecha de presentaciéon de la
solicitud. El Grupo Especiad constatd correctamente que e sentido corriente de las palabras
"proteccion conferida que figuran en e articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, indica alaluz de
su objetivo y fin, que, juridicamente, los titulares de los derechos de patente estan legitimados, para
gozar de un periodo de proteccidn que, como se establece en € articulo 33, no expirara "antes de que

haya transcurrido un periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud".

43, Los Estados Unidos sostienen asmismo que, en contra de 1o dispuesto en la Regla 22 de los
Procedimientos de Trabajo, a presentar la defensa de su argumento relativo a la "disponibilidad” €
Canada no se centra en "errores en las cuestiones de derecho” ni se refieren a "interpretaciones
juridicas’ del Grupo Especia. Por € contrario, esa defensa se basa, a parecer, en e desacuerdo del
Canada con las constataciones facticas del Grupo Especial. Esos argumentos no corresponden al
mandato enunciado en e parafo 6 del articulo 17 del ESD, donde se establece claramente que

"[I]a apelacion tendrd Unicamente por objeto las cuestiones de derecho tratadas en e informe del

31 Comunicacion del apelado presentada por los Estados Unidos, parrafo 19.
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Grupo Especid y las interpretaciones juridicas formuladas por éste’. Los Estados Unidos recuerdan
que & Organo de Apelacion confirmo ulteriormente esta limitacion. >

44, Los Estados Unidos toman nota del argumento del Canadd conforme a cua € Grupo
Especia hizo caso omiso de las pruebas facticas que tuvo ante si. Los Estados Unidos sostienen que,
al formular este argumento, € Canada sblo pone en tela de juicio la importancia que & Grupo
Especial asignd a algunas pruebas facticas. Segun los Estados Unidos, s bien € Grupo Especia
analizo las pruebas presentadas por @ Canadd, en definitiva consideré que eran insuficientes para
demostrar que en ningln caso se rechazaban las solicitudes de aplazamiento presentadas por los
solicitantes de patentes concedidas con arreglo ala antigua Ley. Los Estados Unidos sostienen que €
Grupo Especia constatd correctamente que la cuestion pertinente no consistia en determinar g,
10 afios después de la presentacion de la Ultima solicitud de patente con arreglo a la antigua Ley, un
solicitante de patente con arreglo a dicha Ley sabia que las solicitudes de aplazamiento se concedian,
sino en determinar s en e momento de solicitar un aplazamiento ese solicitante sabia con certeza que
su solicitud seria gprobada.  Puesto que & Grupo Especial se centrd en la cuestion pertinente de
determinar s a un solicitante le asistia & derecho reconocido juridicamente de obtener un
aplazamiento, éste tuvo motivos legitimos para asignar menos importancia a las pruebas del Canada

relativas a los antecedentes en materia de solicitudes de aplazamiento.

45, Segun los Estados Unidos, |o que, de hecho, dega € Canada es que e Grupo Especid
incurrié en error a basarse en una interpretacion literal del texto de la legidacion canadiense para
constatar que es probable que los retrasos de procedimiento que, segin € Canadd, amplian los
"periodos de trémite" para los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley, no siempre se
concedan de pleno derecho sino que estén sujetos a la facultad discrecional del Comisario de Patentes
dd Canadd El Canada afirma basicamente que no debe hacerse unainterpretacion literal del texto de

su legidacion. Sin embargo, en la defensa del Canada no se justifica esta afirmacion.

46. Los Estados Unidos sostienen que a partir del 1° de enero de 1996 € Canada contrgjo la
obligacion de conferir a las patentes una duracion que no expirase antes de que hubiese transcurrido
un periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud.  Es indudable que este
requisito no se establecia para todas las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley a partir de
esa fecha. Por consiguiente, segiin los Estados Unidos, no se trata de determinar s un solicitante de

patente podia haber manipulado e sistema de patentes para obtener un periodo de 20 afios contados a

32 Informe del Organo de Apelacion, Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carney los
productos carnicos (Hormonas), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adoptado e 13 de febrero de 1997,
parrafo 132.
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partir de la fecha de presentacion de la solicitud. Por € contrario, se trata de determinar si, cuando
Canada tenia la obligacion de conferir un periodo de proteccion que no concluyera antes de que
hubiera transcurrido un periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de las solicitudes
para todas sus patentes concedidas con arreglo ala antigua Ley, cumplia esa obligacién o si seguiasin
cumplirla. En consecuencia, los Estados Unidos afirman que € beneficio establecido en € articulo 33
no est4 "disponible” alos efectos del  Acuerdo sobre los ADPIC porque los titulares de patentes con
arreglo a la antigua Ley no pueden acogerse a dicho beneficio en cuaquier momento posterior a la
fecha de entrada en vigor de dicho Acuerdo para e Canadd. Los Estados Unidos consideran que, solo
por estarazdn, € argumento del Canada relativo ala"disponibilidad” carece de validez.

47. En consecuencia, los Estados Unidos piden a Organo de Apelacion que rechace la apelacion
dd Canaday confirme las constataciones del Grupo Especia en € sentido de que € articulo 45 de la
Ley de Patentes del Canada no esta en conformidad con la obligacién contraida por el Canada en
virtud del articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, € cual, con arreglo a parrafo 2 del articulo 70,
es aplicable a las invenciones existentes y protegidas mediante patentes en €l Canada a 1° de enero
de 1996.

1. Cuestiones planteadas en la presente apeacion
48, En la presente apelacion se plantean las siguientes cuestiones:

a) s e Grupo Especia incurri6 en error a concluir que e péarrafo 2 del articulo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC, y no e parafo 1 de dicho articulo, es aplicable a las
invenciones protegidas mediante patentes con arreglo a la antigua Ley en la fecha en
gue € Acuerdo entré en vigor para el Canadg, y que, por consiguiente, la obligacion
establecida en € articulo 33 de proporcionar un periodo de proteccién no inferior a
20 afos contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud es aplicable a las

patentes concedidas con arreglo alaantiguaLey; y

b) s d Grupo Especia incurrié en error a interpretar y aplicar € articulo 33 del
Acuerdo sobre los ADPIC y, en particular, d concluir que € articulo 45 dela Ley de
Patentes del Canadd, que prevé un periodo de proteccion de 17 afios contados a partir
de la fecha de otorgamiento de patentes con arreglo a la antigua Ley, no esta en
conformidad con € articulo 33.
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V. Orden ddl andlisis

49, La disposicion sometida a nuestra consideracion en la presente apelacion es € articulo 45 de
la Ley de Patentes del Canada. Ambas partes estan de acuerdo en que, tal como la aplica e Canada,
esta disposicion se refiere a las patentes cuyas solicitudes se presentaron con anterioridad a 1° de
octubre de 1989 y que estaban en vigor € 1° de enero de 1996, fechaen que e Acuerdo sobre los
ADPIC entré en vigor para € Canada ("patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley"). Como en
toda apelacion, se plantea la cuestion previa de determinar s la disposicion sometida a nuestra
consideracion esta comprendida en € dambito de aplicacion de uno de los acuerdos abarcados, en este
caso, e Acuerdo sobre los ADPIC. Por esta razdn, iniciamos nuestro andlisis de las cuestiones
juridicas planteadas en la presente apelacion examinando € articulo 70, porque este articulo
determina la aplicabilidad generd a la disposicion objeto de la diferencia de las obligaciones
dimanantesdel  Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las enunciadas en € articulo 33. Unicamente s,
sobre la base del examen del articulo 70, Ilegamos a la conclusion de que la disposicion sometida a
nuestra consideracion estd comprendida en el @mbito de aplicacion del - Acuerdo sobre los ADPIC serd
necesario que examinemos S la disposicion canadiense esta en conformidad con € articulo 33 de
dicho Acuerdo.

V. Parrafos1y 2 del articulo 70 ddl Acuerdo sobrelos ADPIC

50. El Canad& apela contra la conclusion del Grupo Especid de que € parrafo 2 del articulo 70,
que <e refiere a toda "materia existente [...] que esté protegida' en la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre los ADPIC para un Miembro, se aplica, en € caso dd Canada, a las patentes
concedidas con arreglo ala antigua Ley; y de que & parrafo 1 de dicho articulo, que se refiere a los
"actos realizados' antes de esa fecha, no seles aplica. El Canada sostiene que la obligacion relativa al
periodo de proteccion enunciada en e articulo 33 es, como afirma € Canadd, "parte integrante"*®
tanto del "acto" de presentacion de una solicitud como del "acto" de concesidn de una patente. El
Canadéa alega que, en relacion con las patentes concedidas con arreglo ala antigua Ley, € articulo 33
establece, por consiguiente, una obligacion con respecto a los "actos realizados' antes de la fecha de
aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC para € Canadd y que, habida cuenta del parrafo 1 del
articulo 70, la obligacion establecida en € articulo 33 no es aplicable. Segun € Canada, los parrafos 1

y 2 del articulo 70 no son mutuamente excluyentes, como lo indica la "clausula limitativa' que figura

33 Comunicacion oral del Canada en la segunda reunion del Grupo Especial, parrafo 66, informe del
Grupo Especial, pagina 174. Véase también la respuesta del Canada a la pregunta 37 formulada por el Grupo
Especial, informe del Grupo Especial, pagina 194.
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a comienzo del parafo 2 de aticulo 70: “[slavo disposicion en contrario, € presente
Acuerdo[...]".*

51 El Grupo Especia rechaz6 los argumentos del Canadd. Al considerar en primer lugar €
parrafo 2 del articulo 70, & Grupo Especia congtatd que la "materia existente [ ...] que esté protegida’
en la fecha de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC para € Canada incluye las invenciones
protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley. Al referirse d parrafo 1 de dicho
articulo, € Grupo Especia congtatd que, puesto que la proteccion concedida con arreglo a la antigua
Ley con respecto a las invenciones congtituye una "situacion que no ha dejado de exigtir" en la fecha
deaplicacion del  Acuerdo sobre los ADPIC para € Canada, esta situacion no puede relacionarse con
los "actos redlizados' antes de esafechay, por lo tanto, estar abarcadas por € parrafo 1 del articulo 70
del Acuerdo.®® El Grupo Especia constatd que los péarrafos 1y 2 del articulo 70 son mutuamente
excluyentes y que la cldusula "[slavo disposicion en contrario, en e presente Acuerdo [...]", que
figuraen e parrafo 2 del articulo 70, no se aplica a pérrafo 1 de dicho articulo.*® El Grupo Especial
consideré que cuaquier otra interpretacion haria que los parrafos 6 y 7 del articulo 70 fueran
redundantes o indtiles® Por Gltimo, & Grupo Especia rechazd € argumento del Canada de que,
mientras que los otros derechos de patentes establecidos en € Acuerdo sobre los ADPIC pueden
aplicarse a invenciones protegidas mediante patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, €
derecho relativo a periodo de proteccion enunciado en € articulo 33 no se aplica a dlas. El Grupo
Especial consider6 que en  Acuerdo sobre los ADPIC no existia ninguna base juridica textua o

contextual para justificar esta distincion. *

52. Al abordar esta cuestion procederemos de la siguiente manera.  En primer lugar,
examinaremos s € parrafo 1 del articulo 70 establece que las obligaciones dimanantes del Acuerdo
no se gplican a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley. A continuacién, examinaremos
s d parafo 2 de dicho articulo establece que esas obligaciones se aplican a las patentes concedidas
con arreglo alaantigua Ley. Por dltimo, examinaremos s, a los efectos del articulo 70, la obligacion
relativa a periodo de proteccion enunciada en € articulo 33 ha de ser objeto de un trato diferente del

aplicado a las otras obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC.

34 Comunicacion del apelante presentada por el Canada, parrafo 238.
35 Informe del Grupo Especial, parrafo 6.41.

%8 |bid., parrafo 6.44.

37 bid., parrafos 6.48y 6.49.

%8 |bid., parrafos 6.52 a6.54.
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53. El Canada sostiene que € Grupo Especial incurri en error a constatar que € parrafo 1 del
articulo 70 no excluye la aplicacion de las obligaciones dimanantes del  Acuerdo sobre los ADPIC a
las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley. Al abordar esta cuestion examinaremos en
primer lugar, como es habitua, € texto de la disposicion del tratado, de conformidad con la norma
generd de interpretacion enunciada en € articulo 31 de la Convencién de Viena sobre e Derecho de

los Tratados ("Convencion de Viena") ¥ En e péarrafo 1 del articulo 70 se establece o siguiente:

Articulo 70
Proteccion de la materia existente

1 El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados
antes de la fecha de aplicacion del Acuerdo para e Miembro de que se trate.
(cursivas anadidas)

™. Nuestra principa tarea consiste en determinar € significado de las palabras "actos redizados
antes de lafecha de aplicacion” einterpretar € parrafo 1 del articulo 70 en consonancia con € resto de
las disposiciones de dicho articulo. Consideramos que en € parrafo 1 de dicho articulo la palabra
"actos' se utiliza en su sentido norma o corriente de “"cosas hechas', "hechos’, "acciones' u
"operaciones’. En d contexto de los "actos' correspondientes a la esfera de los derechos de
propiedad intelectual, la palabra "actos' que figura en e parrafo 1 de articulo 70 puede abarcar, por
consiguiente, los "actos' de las autoridades publicas (es decir, tanto de los gobiernos como de sus
autoridades de reglamentacion y administrativas) asi como los "actos' de particulares o de terceros.
Como gjemplos de "actos' de autoridades publicas cabe mencionar, en la esfera de las patentes, €
examen de las solicitudes de patentes, la concesion o denegacion de una patente, la revocacion de la
declaracion de caducidad de una patente, la concesion de una licencia obligatoria, la incautacion de
bienes por las autoridades aduaneras aduciendo la supuesta infraccion de los derechos de propiedad

intelectual del titular de una patente, y acciones similares®™ Los actos de presentacion de una

39 Hecha en Viena el 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331; 8 International Legal Materials 679.
Previamente, hemos confirmado este enfoque en los siguientes informes del Organo de Apelacion: Estados
Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional, WT/DS2/AB/R, adoptado e 20 de mayo
de 1996, pagina 28; Japén - Impuestos sobre las bebidas alcohdlicas WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R,
WT/DS11U/AB/R, adoptado €l 1° de noviembre de 1996, pagina 14, y, recientemente, Argentina - Medidas de
salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado ("Argentina - Salvaguardia respecto del calzada"),
WT/DS121/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000, pérrafo 81.

“0 En la parte pertinente del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece que, con respecto ala
Parte Il del Acuerdo, queincluyelaseccion 5, relativaalas "Patentes’, los "Miembros cumpliran los articulos 1
al2y el articulo 19 del Convenio de Paris (1967)"; enlanotade pie de pagina2 del Acuerdo sobrelos ADPIC
este Convenio se define como el Acta de Estocolmo de fecha 14 de julio de 1967 del Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, hecho en Paris el 20 de marzo de 1883. La referencia a diversos
articulos del Convenio de Paris relativos a las patentes indica asimismo que las patentes se conceden para
proteger las "invenciones' y que las invenciones son la"materia de las patentes'. La palabrainglesa "acts" se
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solicitud de patente, de infraccion u otro uso no autorizado de una patente, de la competencia dedleal,
0 del abuso de los derechos de patente son gjemplos de "actos' redizados por particulares o terceros™

55. En d parafo 1 dd articulo 70 se establece que cuando esos "actos' sean "actos realizados'
antes de la fecha de aplicacion del - Acuerdo sobre los ADPIC para un Miembro, es decir, cuando se
trata de "actos' hechos, realizados o completados antes de esa fecha, ningn Miembro estara sujeto a
obligaciones dimanantes del  Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a €llos. Esos "actos' de por si
no se pueden poner en tela de juicio después de la fecha de aplicacion del Acuerdo para un Miembro.
A este respecto observamos que en la presente diferencia los Estados Unidos han hecho hincapié en
reiteradas ocasiones en que no impugnan ningln "acto" de ninguna autoridad publica o de ningln
particular canadiense realizado antes del 1° de enero de 1996, fecha de aplicacion del Acuerdo sobre
los ADPIC parael Canadd, ni presentan reclamacion alguna a respecto.*?

56. Sin embargo, en materia de derechos de propiedad intelectual es fundamenta distinguir entre
los "actos' y los "derechos’ creados por esos "actos'. Por gemplo, en la esfera de las patentes la
concesion de una patente (que congtituye claramente un "acto") confiere a adjudicatario, con arreglo
alasdisposicionesdel Acuerdo sobre los ADPIC, a menos los siguientes derechos sustantivos: trato
naciona (articulo 3); trato de la nacion més favorecida (articulo 4); patentes de productos y de
procedimientos en todos los campos de la tecnologia; no discriminacion entre productos importados o
producidos en € pais (parrafo 1 dd articulo 27); duracion de la proteccidn (articulo 33); e "inversién

de lacargade laprueba’ en € caso de patentes de procedimientos (articulo 34).

57. En consecuencia, la pregunta decisiva que debemos responder en relacion con e parrafo 1 del
articulo 70 eslasiguiente: s en lafechade aplicacion del  Acuerdo sobre los ADPIC para € Canada
(es decir, € 1° de enero de 1996) seguian en vigor patentes creadas por "actos' de autoridades

mencionaen el articulo 4B del Convenio de Paris, en particular en el contexto de determinados "acts" realizados
por terceros. Esto nosindicaque el uso de esos términos en el Convenio de Paris (1967) coincide en parte con
el contexto més amplio en el que se utilizan esos términos en el Acuerdo sobre los ADPIC. En la publicacion
World Intellectual Property Organization (WIPO) treatise, Introduction to Intellectual Property, Theory and
Practice (Kluwer Law International Ltd., 1997) figura una descripcién de las siguientes palabras inglesas:
"actions" de autoridades publicas en relacién con la concesion y publicacion de patentes (pagina 134,
parrafos 7.78 a 7.85); e "invention" (pagina 123, parrafo 7.1). Asimismo observamos las descripciones de
"subject matter" en este tratado de la OMPI, en las que dicho término se refiere a las patentes (pagina 124,
parrafo 7.8). Estas descripciones son coherentes con las interpretaciones que damos a estos términos en el
presente informe.

“1 En el parrafo 6.40 del informe del Grupo Especial se mencionan actos de este tipo.
“2 Comunicacién de réplica de los Estados Unidos, pérrafo 30, informe del Grupo Especial, pagina 68.

Comunicacioén oral de los Estados Unidos en la segunda reunién del Grupo Especial, parrafo 21, informe del
Grupo Especial, pagina 75.
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publicas con arreglo a la antigua Ley ¢Ja aplicacion del parrafo 1 del articulo 70 puede surtir € efecto
de excluir esas patentes del ambito de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC por considerarse que

éstas fueron creadas por "actos realizados' antes de esa fecha?

58. El sentido corriente de la palabra "actos' sugiere que la respuesta a esta pregunta debe ser
negativa. Un "acto" es adgo "hecho" y € uso de las palabras "actos redlizados' sugiere que lo que ha
sido hecho esta actualmente completo 0 acabado. Esto excluye los casos, con inclusion de los
derechos y las obligaciones existentes, que no estén acabados. De hecho, d titulo del articulo 70,
"Proteccion de la materia existente”, confirma contextuamente que la finalidad del articulo 70
consiste en incluir en & ambito de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC "materias’ que, en la
fecha de aplicacion del Acuerdo para un Miembro, existan y satisfagan |os criterios pertinentes para
su proteccion en € marco del Acuerdo.

59. Una interpretacion en contrario reduciria en gran medida e ambito de aplicacion de las otras
disposiciones del articulo 70, en particular las disposiciones establecidas en € parrafo 2 de dicho
articulo. Puede afirmarse que préacticamente toda situacion existente ha surgido de uno o més "actos’
realizados en € pasado. Por gemplo, cabria afirmar que préacticamente todos los derechos
contractuales y de propiedad han surgido de "actos redlizados' en € pasado. Si las paabras "actos
reaizados’ se interpretaran de manera que abarcasen todas las situaciones que siguiesen existiendo en
relacion con las patentes concedidas antes de la fecha de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC
para un Miembro, incluidos derechos como los correspondientes a patentes concedidas con arreglo a
la antigua Ley, entonces € parafo 1 del articulo 70 impediria la aplicacion de practicamente la
totalidad del  Acuerdo sobre los ADPIC a derechos conferidos por patentes creadas por esos "actos’,
lo cua no estaria en conformidad con € objeto y € fin del  Acuerdo sobre los ADPIC, que se

enuncian en @ preambulo de dicho Acuerdo.

60. Por consiguiente, llegamos a la conclusion de que € parrafo 1 del articulo 70 de Acuerdo
sobre los ADPIC no puede interpretarse de manera que se excluyan los derechos existentes, como los
derechos de patentes, incluso s esos derechos han surgido de actos redizados antes de la fecha de
aplicacion de dicho Acuerdo para un Miembro. En consecuencia, confirmamos la constatacion del
Grupo Especia seguin la cud € parafo 1 del articulo 70 no excluye del &mbito de aplicacion del
Acuerdo sobre los ADPIC las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que existian en la

fecha de aplicacion de dicho Acuerdo para el Canada.

61. El Canada apela asimismo contra la determinacion del Grupo Especia de que € péarrafo 2 del
articulo 70 y, por consiguiente, € articulo 33, se aplican a las patentes concedidas con arreglo a la

antigua Ley. Recordamos que e Grupo Especia constatd en primer lugar que la "materia[...] que
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esté protegida’ en la fecha de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC para € Canada incluye las
"invenciones' protegidas mediante patentes concedidas con areglo a la antigua Ley.®
Posteriormente, € Grupo Especia congtatd que, con arreglo a parrafo 2 del articulo 70, €  Acuerdo
sobre los ADPIC genera obligaciones con respecto a esas invenciones patentadas™ El Canada no
impugna que la "materia [...] que esté protegida' en este caso sean las invenciones patentadas
exigentes en e momento de la aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC para € Canadd.  Sin
embargo, e Canada no acepta que la obligacion establecida en € articulo 33 se aplique a las patentes
concedidas con arreglo ala antigua Ley.

62. Iniciamos nuestro examen del parrafo 2 del articulo 70 analizando € texto de esta disposicion,

que establece lo siguiente:

Articulo 70

Proteccion de la materia existente

2. Savo disposicion en contrario, e presente Acuerdo genera obligaciones
relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicacion del presente Acuerdo
parael Miembro de que setratey que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha,
0 que cumpla entonces o posteriormente |os criterios de proteccion establecidos en €
presente Acuerdo [...] (cursivas afiadidas).

63. Al examinar € texto de esta disposicion del Acuerdo, €@ primer problema de interpretacion
que se plantea es € de determinar s las patentes concedidas con arreglo ala antigua Ley son "materia
existente [...] que esté protegida' en la fecha de aplicacion del  Acuerdo sobre los ADPIC para €l
Canada. El segundo problema consiste en determinar s la clausula "[s]alvo disposicion en contrario”,
gue limita el acance del parrafo 2 del articulo 70, se aplica a la cuestion planteada en la presente
apelacion. Abordaremos estos problemas por separado.

4. En primer lugar examinaremos € significado del término "materia’. A este respecto, €

Grupo Especia sefia6 lo siguiente:

[...] @ término "materia’ se refiere a un "materid" particular, que incluye las obras
literarias y artiticas, los signos, las indicaciones geogréaficas, los dibujos y modelos
industriales, las invenciones, los esquemas de trazado de circuitos integrados y la
informacién no divulgada que, s reline los requisitos pertinentes establecidos en la
Parte Il del Acuerdo, recibiran proteccion bajo la forma de los derechos de propiedad

3 Informe del Grupo Especial, parrafo 6.36.

4 |bid.
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intelectual correspondientes establecidos en las secciones 1 a 7 de la Parte Il del
Acuerdo sobre los ADPIC.

El Grupo Especid 1leg6 ala siguiente conclusion:

Por consiguiente, constatamos que la referenciaala "materia[...] que esté protegida’
en lafechade aplicacion del  Acuerdo sobre los ADPIC, que figuraen € pérrafo 2 del
articulo 70, incluye las "invenciones' que gozaban de proteccion mediante patentes
en & Canadaa 1° de enero de 1996.%

65. Estamos de acuerdo con € razonamiento del Grupo Especia en € sentido de que € término
"materid’ mencionado en e parafo 2 del articulo 70 se refiere, en € caso de las patentes, a las
invenciones. El sentido corriente del término "materia’ es "asunto abordado en un debate o en una
exposicion, o tema representado una obra de arte”.*®  Un contexto (til para la interpretacion es la
caificacion dd término "materia’, en la misma oracion del parafo 2 dd articulo 70, mediante la
palabra "protegida’, asi como mediante las palabras "que cumpla [...] los criterios de proteccion
establecidos en e presente Acuerdo”, que figuran més adelante también en dicha oracion. Como ya
se ha sefidado, en € titulo del articulo 70 también se utilizan las palabras "proteccion de la materia
existente'. Por consiguiente, podemos deducir que, a los efectos del parafo 2 del articulo 70,
"materid’ es o que est4 "protegido”, o lo "que cumple[...] los criterios de proteccion” establecidos en
el Acuerdo sobre los ADPIC. Puesto que en € presente caso las patentes son los medios de
proteccion, todo o protegido mediante patentes debe ser la "materia’ a la que se hace referenciaen €
parafo 2 del articulo 70.

66. En los articulos 27, 28, 31y 34 del  Acuerdo sobre los ADPIC también se emplea la palabra
"materid’ en relacion con las patentes;, estas disposiciones proporcionan asimismo un contexto Util
para la interpretacion. En € articulo 27, titulado "Materia patentable”, se establece lo siguiente: "las
patentes podran obtenerse por todas las invenciones "[...]* En este articulo se identifican los
criterios que debe satisfacer una invencion para poder ser patentadas, asi como los tipos de
invenciones que los Miembros podran excluir de la patentabilidad aunque satisfagan esos criterios.
Por otra parte, en los articulos 28, 31y 34 la palabra "materia’ se refiere a patentes concedidas sobre
la base de los criterios enunciados en e articulo 27; estos articulos se refieren a invenciones

protegidas por patentes concedidas, a diferencia de las invenciones "patentables’ a las que se hace

“S Informe del Grupo Especial, parrafo 6.36.

%6 The New Shorter Oxford English Dictionary, Lesley Brown (ed.), (Clarendon Press, 1993),
volumen |, pgina 1849.

47 Cursivas afiadidas.
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referencia en e articulo 27. Estos articulos confirman la conclusion de que las invenciones son la
"materia’ pertinente en el caso de las patentes y de que la "materia’ que se menciona en € parrafo 2
del articulo 70 se refiere, en € caso de las patentes a las invenciones patentables o patentadas. En
consecuencia, € parrafo 2 del articulo 70 genera obligaciones con respecto a todas esas invenciones
existentes en lafecha de aplicacion dd  Acuerdo sobre los ADPIC para un Miembro. En la presente
apelacion, relativa a una diferencia planteada acerca del articulo 45 dela Ley de Patentes del Canada,
gue se aplica a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, la paabra "materia’ se refiere a
las invenciones protegidas mediante esas patentes. Por consiguiente, confirmamos la conclusion del
Grupo Especial a este respecto.

67. A continuacion examinaremos s la cldusula limitativa que figura a principio del parrafo 2 del
articulo 70 se aplica en & presente caso. Dicho parafo 2 comienza por las paabras "Savo
disposicién en contrario, € presente Acuerdo”. El Canada sostiene que e parrafo 1 del mismo
articulo constituye una excepcion para la "materia existente [...] que esté protegida” en la fecha de
aplicacion del  Acuerdo sobre los ADPIC para € Canadd, que € péarrafo 1 del articulo 70 es, por
consiguiente, una "disposicion en contrario”, en € sentido de dicha clausula limitativa, y que, en
consecuencia, € parafo 1 del articulo 70 prevalece sobre @ parafo 2 de dicho articulo. En
consecuencia, € Canada llega a la conclusion de que la obligacion enunciada en € articulo 33 no se

aplica alas patentes concedidas con arreglo ala antigua Ley.
68. Al abordar esta cuestion € Grupo Especial sostuvo lo siguiente:

Como consideramos que las paabras "actos' y "materia’ representan conceptos
diferentes que tiene significados distintos, y que € término "actos' empleado en €
parrafo 1 del articulo 70 se refiere sdlo a actos determinados, anteriores a la fecha de
aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC, y no a los actos posteriores destinados a
aplicar e Acuerdo, con inclusién de las situaciones que no han dejado de existir en
esa fecha, no hay incompatibilidad entre los parrafos 1 y 2 de articulo 70. Por
consiguiente, € parrafo 1 del articulo 70 no queda incluido en la excepcion y no
prevalece sobre el pérrafo 2 del mismo articulo.*®

69. Coincidimos con e Grupo Especid, en que los parafos 1y 2 dd articulo 70 se refieren a
asuntos diferentes. El primero se refiere a "actos’ realizados en € pasado, mientras que € segundo se
refiere ala"materia’ existente en lafechade aplicacion del  Acuerdo sobre los ADPIC. El parrafo 1
solo tiene por efecto excluir las obligaciones con respecto a los "actos redizados' antes de la fecha de
aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC, pero no excluye los derechos y las obligaciones

correspondientes a situaciones que no han degjado de existir. Por e contrario, las paabras

“8 | nforme del Grupo Especial, parrafo 6.44.
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"materia [...] que esté protegida’ se refieren claramente a una situacion que no ha dejado de existir, ya
se trate de invenciones protegidas o de los correspondientes derechos de patente. La "materia [...]
gue esté protegida’ no estd incluida en € ambito de aplicacion del parrafo 1 del articulo 70 y, por
consiguiente, no puede aplicarse a ella la clausula "[s]alvo disposicion en contrario” que figura en €
parafo 2 de dicho articulo. En consecuencia, incluso s se considerase, a los fines de la
argumentacion, que existe una relacion entre € parrafo 1 del articulo 70 y la clausula limitativa que
figura @ comienzo del parafo 2 de dicho articulo, e argumento del Canada con respecto a las
patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley tampoco es vdido, ya que hemos concluido que los
derechos que siguen existiendo en relacion con patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley no

estén comprendidos en e dmbito de aplicacion del parrafo 1 ddl articulo 70.

70. Deseamos seflalar que nuestra interpretacion del articulo 70 no implica una aplicacion
"retroactiva’ del  Acuerdo sobre los ADPIC. El parafo 1 del articulo 70 se refiere Unicamente a
circunstancias "retroactivas’ y las excluye en general del ambito de aplicacion del Acuerdo. La
aplicacion del articulo 33 a invenciones protegidas mediante patentes concedidas con arreglo a la
antigua Ley se justifica de conformidad con e parrafo 2 del articulo 70 y no en virtud del parrafo 1 de
dicho articulo. Los tratados se aplican a derechos existentes, aln cuando éstos sean resultado de

"actos redlizados' antes de la entrada en vigor del tratado de que se trate.

71 Esta conclusion esta avalada por e principio general de derecho internaciona recogido en la
Convencion de Viena, que establece, en |os siguientes términos, una presuncion contraria a los efectos

retroactivos de |os tratados;

Articulo 28
Irretroactividad de los tratados

Las disposiciones de un tratado no obligaran a una parte respecto de ninglin acto o
hecho que haya tenido lugar con anterioridad ala entrada en vigor del tratado para esa
parte ni de ninguna situacion que en esa fecha haya degjado de existir, salvo que una
intencién diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. (Sin cursivas en
e original.)*

72. El articulo 28 de la Convencion de Viena es aplicable no solo a cuadquier "acto” sino también
acuaquier "hecho" o a cuaquier "situacion que haya degjado de exigtir". Dicho articulo establece que,

49 Hemos adoptado este principio general de derecho internacional en el informe del Organo de
Apelacion, Brasil - Medidas que afectan al coco desecado, WT/DS22/AB/R, adoptado el 20 de marzo de 1997,
paginas 16 y 17 y en el informe del Organo de Apelacion, Comunidades Europeas - Régimen para la
importacion, venta y distribucion de bananos WT/DS27/AB/R, adoptado € 25 de septiembre de 1997,
parrafo 235.
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S no hay unaintencion contraria, las disposiciones del tratado no se aplican a ninguna situacion que
"haya dgjado de existir' antes de la entrada en vigor del tratado para una parte en €. En nuestra
opinién, de elo se desprende I6gicamente que € articulo 28 implica también necesariamente que, a
falta de unaintencion en contrario, las obligaciones del tratado son aplicables a cuaquier "situacion”
gue no haya degjado de exigtir, es decir, a cuaquier Situacion que, aungque se haya producido en €
pasado, persista después de la entrada en vigor del nuevo tratado. De hecho, € propio empleo del
término "stuacion” indica algo que persiste y continGia en € curso del tiempo, por 1o que ese término
incluiria "la materia existente [...] y [...] protegida’, como las patentes concedidas con arreglo a la
antigua Ley en litigio en la presente diferencia, aun cuando esas patentes, y los derechos conferidos
por elas, se deriven de actos que se hayan producido antes de la fecha de aplicacion del - Acuerdo
sobre los ADPIC para el Canada.

73. El comentario sobre e articulo 28, que forma parte de los trabgjos preparatorios de la

Comision de Viena, confirma esta interpretacion:

No obstante, s un acto o hecho que haya tenido lugar o una situacién que se haya
producido con anterioridad a la entrada en vigor de un tratado siguen teniendo lugar o
existiendo una vez que € tratado haya entrado en vigor, estaran sujetos a las
disposiciones del tratado. No puede considerarse que la aplicacion de un tratado, a
actos, hechos o situaciones que tengan lugar o existan cuando € tratado esta en vigor,
vulnera e principio de irretroactividad, aun cuando esos actos, hechos o situaciones
hubieran tenido su comienzo en una fecha anterior.™

El Relator Especia aclara este extremo de la siguiente forma:

El elemento fundamentd [...] era que "la aplicacion de un tratado a actos, hechos o
situaciones que tengan lugar o existan cuando €l tratado esta en vigor, no vulnera e
principio de irretroactividad, aun cuando esos actos, hechos o situaciones hubieran
tenido su comienzo en una fecha anterior”. En esos supuestos, € tratado no se aplica,
en sentido estricto, a un hecho, acto o situacion comprendido en parte en € periodo
en e que d tratado estd en vigor y en parte no, sino Unicamente a hecho, acto o
situacion que tiene lugar o existe después de que d tratado haya entrado en vigor.
Ello puede dar lugar a que se tengan en cuenta a los efectos de la aplicaciéon del
tratado hechos, actos o situaciones anteriores, pero Unicamente por razon de su
conexion causal con los hechos, actos o situaciones posteriores, que son los Gnicos a
los que se aplica juridicamente e tratado™ (Sin cursivasen € original.)

%0 véase D. Raushning, ed., Convencién de Viena sobre el derecho de los tratados, Travaux
Préparatoires (Alfred Metzner Verlag, 1978), observacién 3 sobre el articulo 28 del proyecto fina de la
Comision de Derecho Internacional, pagina 220.

*! Ibid., observacién 3 sobre el informe Waldock V1, pagina 218.
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74. Observamos que € articulo 28 de la Convencion de Viena no es aplicable cuando "una
intencion diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo”. No consideramos que en €
articulo 70 se reflge una "intencién diferente’. A pesar de algunas diferencias de redaccion y
estructura con € articulo 28, no consideramos que € parrafo 1 del articulo 70 establezca en modo
alguno "una intencion diferente”’ en d sentido del articulo 28 de la Convencién de Viena.

75. El Grupo Especid constaté que, en virtud de lo dispuesto en € parrafo 2 dd articulo 70, las
obligaciones del  Acuerdo sobre los ADPIC son aplicables a las invenciones protegidas por las
patentes concedidas con arreglo alaantiguaLey. El Canada no aduce en su apelacion que ninguna de
las obligacionesdel  Acuerdo sobre los ADPIC en materia de derechos de patente sea aplicable a las
patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, sino que, aunque, en virtud del parafo 2 de
articulo 70, algunas obligaciones establecidas en € marco del Acuerdo sobre los ADPIC son
aplicables alas patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley ese parrafo no hace aplicable a esas
patentes la obligacion establecida en € articulo 33 en relacion con la duracion de la proteccion. En
consecuencia, € Canada trata de establecer una distincion entre la obligacion de prever una
determinada duracion de la proteccion y las demas obligaciones relativas a las patentes que se recogen
enlaseccion 5 de Acuerdo sobre los ADPIC, especidmente las relativas a los derechos exclusivos
dd articulo 28, poniendo a ta fin de manifiesto que la obligacion de establecer una duracién de las
patentes no inferior a 20 afios a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, a diferencia de las
demés obligaciones recogidas en la seccion 5, es "parte integrante"®® de los "actos' de concesion y

presentacion de la solicitud.

76. El Grupo Especiad describe € argumento del Canada en los siguientes términos, que €
Canadé hace expresamente suyos en su comunicacion del apelante®:

A diferencia del articulo 33, que tiene un carécter tempora debido ala vinculacion de
la fecha de comienzo y también de la fecha de expiracién del periodo de proteccion
con los actos de presentacion de la solicitud y concesion de la patente, la obligacion
previstaen € articulo 28 no depende de la realizacidn de ningin acto. En opinién del
Canad, la aplicacion del articulo 28 depende Unicamente de la existencia de una
patente.>*

%2 Comunicacion oral del Canada en la segunda reunién del Grupo Especial, parrafo 66, informe del
Grupo Especial, pagina 158. Véase también la respuesta del Canada a la pregunta 37 del Grupo Especial,
informe del Grupo Especial, pagina 194.

53 Comunicacion del apelante presentada por el Canada, pérrafo 222.

54 Informe del Grupo Especial, parrafo 6.28.
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En respuesta a este argumento, €l Grupo Especial declaré lo siguiente:

Ni la lectura textua ni la lectura contextua de la seccion 5 de la Parte |1 apoyan €
concepto de que se puede separar una obligacion de la patente otorgada a titular del
derecho o de que no es necesario que los Miembros cumplan todas las obligaciones
dimanantesdel  Acuerdo sobre los ADPIC en relacion con las patentes.>

7. Hacemos nuestra esa declaracion. El parafo 2 del articulo 70 hace aplicables las
obligaciones que genera el Acuerdo sobre los ADPIC a toda "la materia existente [...] y que eta
protegida en lafechade aplicacion del  Acuerdo sobre los ADPIC para un Miembro. A partir de esa
fecha, € Miembro esta obligado a aplicar todas las obligaciones dimanantes del  Acuerdo sobre los
ADPIC, incluida la establecida en € articulo 33 con respecto a esa materia existente. No
consideramos que en d texto haya base para separar 0 aidar la obligacion que establece € articulo 33
en relacion con la duracion de la proteccion de una patente de las demés obligaciones relativas a las
patentes que se recogen asimismo en la seccion 5 del - Acuerdo sobre los ADPIC. No hay en la
seccion 5 ninguna disposicion de la que se desprenda que la obligacién relativa a la duracion de la
proteccion de la patente establecida en € articulo 33 difiere en cualquier aspecto en lo que respecta a
su aplicacion de las demés obligaciones de la seccion 5. Una obligacion concerniente a la duracion
debe tener necesariamente una fechainicial y unafechafina. Por esta solarazon, no cabe aducir que
la obligacion esté vinculada Unicamente a determinados "actos' y se derive exclusivamente de ellos.
Aungue € Canada no lo ha hecho, por la misma razon podria aducirse que los derechos exclusivos
previstos en d articulo 28 constituyen también una "parte integrante” del "acto" de la concesion de
una patente, por cuanto esos derechos solo pueden derivarse de la concesion, y consiguiente

existencia, de una patente.

78. Observamos, ademas, que, a pesar de que en € articulo 70 hay otros parrafos en los que se
aclaran las normas generales establecidas en los parrafos 1y 2 0 se establecen excepciones a llas, en
ninguno de esos parrafos se dice que la obligacién prevista en € articulo 33 tenga una condicion
juridica distinta de las demas obligaciones del  Acuerdo sobre los ADPIC. A veces e hecho de que
algo no se indique significa smplemente que no existe; y, a nuestro parecer, e Acuerdo sobre los
ADPIC no tiene en cuenta la distincion que el Canada pretende ver entre la obligacion del articulo 33

y las demés obligaciones de la seccion 5; no se establece tal distincion.

79. Por todas las razones expuestas, |legamos a la conclusion de que a las invenciones protegidas
por las patentes concedidas con arreglo ala antigua Ley y a los derechos conferidos por esas patentes
es gplicable € péarrafo 2 del articulo 70 del  Acuerdo sobre los ADPIC y no € parafo 1 de dicho

5 1bid., parrafo 6.53.
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articulo, por tratarse de "materia existente [...] y [...] protegida’ en la fecha de aplicacion del
Acuerdo sobre los ADPIC parael Canada. En consecuencia, concluimos que e Canada esta obligado
a aplicar la obligacién establecida en € articulo 33 del  Acuerdo sobre los ADPIC a las patentes
concedidas con arreglo ala antigua Ley.

VI. Articulo 33 del Acuerdo sobrelosADPIC

80. Tras haber deducido de nuestro examen del articulo 70 que la medida en litigio en la presente
apelacion estd comprendida en € ambito de aplicacion del  Acuerdo sobre los ADPIC, y que, en
consecuencia, € Canada esta obligado a aplicar la obligacion establecida en € articulo 33 de
Acuerdo sobre los ADPIC a partir de la fecha de aplicacion del Acuerdo para € Canadd, hemos de

preguntarnos si € Canada lo ha hecho.

8L El Canada apela contra la constatacion del Grupo Especid segiin la cua € articulo 45 de la
Ley de Patentes dd Canada es incompatible con a articulo 33. Aduce que € Grupo Especiad ha
interpretado erréneamente ese articulo en dos aspectos principales. en primer lugar, a constatar que
no hay ningln elemento del texto ni del contexto que respalde la opinion de que € articulo 33 obliga a
los Miembros a conferir a los titulares de patentes un periodo proteccion "efectiva’™®; y en segundo
lugar a adoptar un significado especidizado, no usual y anticuado® dd término "available" que
excluye la posibilidad de tener en cuenta las diversas etapas adminidtrativas del procedimiento
canadiense de concesion de patentes para calcular la fecha més temprana en que puede expirar €

periodo de proteccion de una patente.

82. La aplicacion del articulo 33 d articulo 45 de la Ley de Patentes del Canada plantea una
cuestion preliminar con respecto a la interpretacion que da € Canada a término "conferida' del
articulo 33. Estamos convencidos de que & Grupo Especial obré acertadamente a constatar, en €
contexto dd articulo 45 de la Ley de Patentes del Canadd, que no es pertinente a examen de la
compatibilidad del articulo 45 con € articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC € hecho de que en €l
momento de la presentacion de la solicitud y de la concesion de la patente con arreglo a la antigua
Ley se hubiera 0 no "puesto a disposicion” un periodo de duracion de la proteccion de la patente que

no expiraba antes de transcurridos 20 afios contados desde la presentacion de la solicitud.®®  El

%5 Informe del Grupo Especial, parrafo 6.92.
57 Comunicacion del apelante presentada por el Canadd, parrafos 4, 117, 136, 150 y 151.
%8 E| Grupo Especial declaré lo siguiente:

De conformidad con el parrafo 1 del articulo 65, el Canada qued6 obligado a aplicar el
articulo 33 el 1° de enero de 1996. Segun nuestro criterio, ningiin Miembro puede aplicar una
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procedimiento relativo a la "disponibilidad’ de un periodo de proteccion de la patente antes de la
fecha de aplicacion del  Acuerdo sobre los ADPIC para e Canada corresponde a "actos realizados'
antes de la fecha de aplicacion del Acuerdo y, que, en consecuencia, en virtud del parrafo 1 del
articulo 70, no estan sujetos alas obligaciones establecidas en €.

83. Una vez dicho esto, examinaremos no obstante los argumentos del Canada relativos a la
nocién de "disponibilidad". Atenderemos, en primer lugar, ad significado de articulo 33 y
examinaremos a continuacion s e articulo 45 de la Ley de Patentes del Canada es compatible con
articulo 33.

84 Comenzamos examinando € texto del articulo 33 del  Acuerdo sobrelos ADPIC, en € que se

declaralo siguiente:

La proteccién conferida por una patente no expirara antes de que haya transcurrido un
periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacién de la solicitud.
(Sn cursivas en € original.)

85. A nuestro parecer, los términos utilizados en € articulo 33 plantean pocas dificultades de
interpretacion. La "fecha de presentacion de la solicitud” es la fecha en que se presenta la solicitud de
la patente. La protecciéon "no expirard' antes de que hayan trascurrido 20 afios a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud de la patente. El calculo del periodo de "20 afios' es claro y concreto. De
forma sencilla, @ articulo 33 ddimita la fecha mas temprana en que puede expirar la proteccion
conferida por una patente. Esa fecha se determina mediante un célculo sencillo, afiadiendo 20 afios a
lafecha de la presentacion de la solicitud de la patente. Dado que tanto la fecha de la presentacion de
la solicitud de la patente como la cifra de 20 afios son inequivocas, resulta también clara la fecha més
temprana de expiracion de la proteccidn conferida por la patente.

86. El articulo 45 de la Ley de Patentes del Canada establece que:

[...] laduracion de toda patente expedida con arreglo a la presente Ley sobre la base
de una solicitud presentada antes del 1° de octubre de 1989, sera de 17 afios contados
desde |la fecha de expedicién de la patente. (Sin cursivasen € origind.)

obligacion haciendo referencia a una situacién que habia dejado de existir con respecto a las
patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley en el momento en que se hizo aplicable la
obligacion de conferir un periodo de proteccion que no expirase antes de transcurridos 20 afios
contados desde la fecha de presentacion de la solicitud.

Véase el informe del Grupo Especial, parrafo 6.120.
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87. El significado del articulo 45 es claro. Ese articulo delimita la duracion de la proteccion de la
patente en funcion de la fecha inicia (la fecha de "expedicion” de la patente) y de un determinado
periodo de duracién (17 afios). Estos términos son inequivocos, y, por lo tanto, también lo es lafecha
de expiracion de la proteccion conferida por la patente, que puede obtenerse mediante un calculo
sencillo, afadiendo diecisiete afios a la fecha de expedicion de la patente.

88. El articulo 33 obliga a "conferir" una proteccion. El Canada aduce que € articulo 45 de su
Ley de Patentes pone a "disposicion” de todo solicitante de una patente, de forma juridicamente
solida, un periodo de 20 afios, ya que, conforme a las précticas y procedimientos reglamentarios del
Canada, los solicitantes tienen medios legales y de otro tipo para controlar € proceso de concesion de
la patente. El Grupo Especia rechazd este argumento e interpretd de la siguiente forma € término
"available".

En & Black's Law Dictionary se define la palabra "available" as "having sufficient
force or efficacy; effectual; valid' y la paabra inglesa "valid" significa a su vez
"having legal strength or force [...] incapable of being righfully overthrown or set
aside'. El significado de la palabra "available", segin € diccionario, sugeriria que
los titulares de patentes disponen, de pleno derecho de un periodo de proteccion que
no expi re5 S;ant&s de trascurrido 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la
solicitud.

89. El Grupo Especia 1leg6 ala siguiente conclusion:

[...] & carécter discreciona de las facultades del funcionario encargado del examen
de las patentes para conceder retrasos informales y también las atribuciones del
Comisario de Patentes para conceder retrasos legales a fin de permitir que los
solicitantes de patentes obtengan un periodo de proteccién que no expire antes de
transcurridos 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud no
confiere de pleno derecho a los solicitantes de patentes el periodo de proteccion
exigido por d articulo 33.%°

Q. Coincidimos con & Grupo Especial en que, en d articulo 33 del  Acuerdo sobre los ADPIC, el
término "conferida’ ("available") significa puesta juridicamente a disposicion del beneficiario, es

decir disponible de pleno derecho y con certeza

91 La cuestion fundamental que hay que examinar con respecto al argumento relativo a la
"disponibilidad” es, por tanto, s € articulo 45 de la Ley de Patentes del Canadg, juntamente con los
procedimientos y précticas reglamentarias canadienses conexos, confiere, en todos y cada uno de los

%9 Informe del Grupo Especial, parrafo 6.102.

% |bid., parrafo 6.109.
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casos, de pleno derecho y con certeza un periodo de proteccion de 20 afios contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud de la patente. La respuesta es claramente negativa, aun
aceptando las afirmaciones del Canada con respecto a los multiples medios legaes e informaes de
gue dispone un solicitante para controlar € proceso de las patentes. El hecho de que la duracién
exigida por € articulo 33 pueda ser un resultado derivado de posibles retrasos en e proceso de
concesion de la patente no significa que ese periodo de proteccidn se confiere de pleno derecho y con
certeza atodos y cada uno de los solicitantes de patentes con arreglo alaantigua Ley en e Canada.

22. Para demostrar que se ha "conferido” € periodo de proteccion de la patente previsto en €
articulo 33 no basta indicar, como hace € Canada, un conjunto de procedimientos que, s se utilizan
en una determinada secuencia o de una forma concreta, pueden dar por resultado un periodo de
20 afios. Es preciso que la oportunidad de obtener un periodo de proteccion de la patente de veinte
afios no esté Unicamente a disposicion de quienes sean capaces de alguna forma de bandearse con
éxito a través de un laberinto de procedimientos administrativos. ES necesario que la oportunidad de
obtener un periodo de proteccion de 20 afios sea facilmente discernible y constituya un derecho
especifico, que sea percibido claramente como tal por e solicitante cuando presenta una solicitud de
patente. La concesion de la patente debe bastar por si misma para obtener la duracién minima
impuesta por € articulo 33. La utilizacion de la palabra "conferida' en ese articulo, lgos de debilitar

esa obligacion, la subraya.

93. El Canada apela también contra la desestimacion por € Grupo Especia de la tesis de que €
articulo 33 incorpora e concepto de proteccion "efectiva’. Ese concepto, expuesto por € Canad,
permitiria que la fecha de expiracion fuera distinta de |a especificada en e articulo 33 en lamedida en
gue € resultado fuera una proteccion "efectiva’ equivalente desde la fecha de la concesion de la

patente hasta su expiracion.

A, El Grupo Especid, tras sefidar que la redaccion del articulo 33 es clara, llegd a la siguiente

conclusion:

Con respecto la argumento relativo a la equivalencia, constatamos que € periodo de
proteccion previsto en € articulo 45 es incompatible con la horma minima del
articulo 33 del  Acuerdo sobre los ADPIC porque en € célculo del periodo medio de
proteccion efectiva existen patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que
tienen un periodo de proteccion que expira antes de transcurridos 20 afios contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud.

®1 Informe del Grupo Especial, parrafo 6.100.
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95, El texto del articulo 33 no avala en absoluto la idea de un periodo de proteccion "efectivo”
distinto de un periodo de proteccion "nomina”. Por e contrario, la obligacion establecida en €
articulo 33 es clara e imperativa:  conferir, como derecho especifico, una proteccién que no expire
antes de que haya transcurrido un periodo de 20 afios contados desde |a fecha de presentacion de la
solicitud.

%. En apoyo de ese concepto de proteccion "efectiva’, el Canada aduce que € articulo 33 debe
interpretarse en conexion con e parrafo 2 del articulo 62, en € que se tiene en cuenta el hecho de que,
en todos los casos, la duracion del proceso de concesion de la patente entrafia una cierta reduccion del
periodo de proteccion. Segun € Canada en la medida en que las patentes se concedan "dentro de un
periodo razonable" y "€ periodo de proteccion” no se "acorte injustificadamente”, e articulo 33, en
conexion con € parrafo 2 del articulo 62, permite a un Miembro conceder un periodo de proteccion
"efectivd’ que sea equivalente a periodo nomina de 20 afios contados desde la presentacion de la
solicitud prescrito en € articulo 33.%* Dado que las oficinas de patentes de Europay & Canada, como
las de los Estados Unidos, tardan, por término medio, entre cuatro y cinco afios en conceder una
patente®™, ese periodo, a juicio del Canadd debe considerarse un "periodo razonable® y, en
consecuencia, € periodo de 17 afios contados a partir de la expedicion de la patente que se prevé en €
articulo 45 de la Ley de Patentes del Canada debe considerarse "equivalente' a de 20 afios contados

desde la presentacion de la solicitud de la patente prescrito en e articulo 33.%

97. Consideramos que este argumento del Canada carece de base. El parrafo 2 del articulo 62
trata de los procedimientos relativos a la adquisicion de derechos de propiedad intelectual y no de la
duracion de esos derechos una vez adquiridos, por 1o que no es pertinente al presente caso. No puede
recurrirse a ese articulo, que regula exclusvamente aspectos de procedimiento, para modificar la
norma claray sustantiva establecida en € articulo 33, con objeto de inferir de é una nueva norma de
proteccion "efectiva’. Cada Miembro de la OMC puede perfectamente tener su propia opinién
subjetiva acerca de lo que congtituye un "periodo razonable", no sdlo a efectos de la concesion de
patentes en general, sino también a efectos de la concesion de patentes en sectores especificos o
esferas complgas. De aceptarse los argumentos del Canada, todos y cada uno de los Miembros de la
OMC podrian adoptar un periodo de proteccion "efectiva’ de las patentes que, a su juicio, se gustara
a los criterios que exigen un "periodo razonable" y que se evite que "€ periodo de proteccidn se

acorte injustificadamente’ y aegar que € periodo de proteccion adoptado era "equivalente"

%2 Comunicacion del apelante presentada por el Canad, parrafos 90-91y 94.
%3 |bid., parrafo 71.

® 1bid., parrafos 51y 509.
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sustantivamente a periodo de proteccion previsto en € articulo 33. Es evidente que los Miembros de
la OMC, a concluir e Acuerdo sobre los ADPIC, no previeron este resultado. Nuestra funcion
consiste en interpretar armonicamente los acuerdos abarcados®  Una interpretacion armoénica del
articulo 33 y dd péarrafo 2 del articulo 62 debe considerar que esas dos disposiciones de tratados son
articulos separados e independientes que recogen obligaciones que han de cumplirse de forma

separada e independiente.

9. Al evauar la compatibilidad del articulo 45 con € articulo 33, observamos que € periodo de
proteccidn de la patente establecido en € articulo 45 es de 17 afios contados desde la fecha en que se
expida la patente, en tanto que la duracién de la proteccion conferida por |la patente exigida por €
articulo 33 es, como minimo, de 20 afios contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud.
En consecuencia, € articulo 45 solo se gjusta ala norma minima prescrita en € articulo 33 en caso de
que € periodo comprendido entre la solicitud y la expedicion de la patente (“periodo de tramite",
durante e cual se examina una solicitud de patente) sea de tres afios 0 mas, lo que cabe que no
siempre ocurra, ya que €l "periodo de tramite" puede ser en muchas ocasiones inferior atres afios. De
hecho, en e presente caso, € Canada ha presentado datos, que no han sido puestos en tela de juicio,
segun los cuaes 66.936 patentes en vigor € 1° de enero de 2000, € 40 por ciento aproximadamente
de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley en vigor en esa fecha, expirarian, en virtud del

articulo 45, antes de lo exigido por € articulo 33.%°

0. En consecuencia, constatamos que € Grupo Especiad ha interpretado adecuadamente el
articulo 33 del  Acuerdo sobre los ADPIC y ha constatado adecuadamente que € articulo 45 de la
Ley de Patentes del Canada es incompatible con las obligaciones que impone a ese pais € articulo 33
de Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, confirmamos la constatacion del Grupo Especia de
que d articulo 45 de la Ley de Patentes del Canada no confiere un periodo de proteccién que no
expire antes de transcurridos 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud, y de que,
por tanto, es incompatible con € articulo 33 del  Acuerdo sobre los ADPIC.

100.  Por ultimo, deseamos sefialar que nuestras constataciones en la presente apelacion no afectan
en absoluto a las disposiciones trangitorias de la Parte VI del Acuerdo sobre los ADPIC. Las
disposiciones de la Parte VI determinan € momento en que un Miembro de la OMC debe aplicar las

%5 Informe del Organo de Apelacién, Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las
importaciones de determinados productos lacteos WT/DS98/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000,
parrafo 81; informe del Organo de Apelacion, Argentina - Salvaguardias respecto del calzado, supra, nota 39
de pie de pagina, parrafo 81.

®% Informe del Grupo Especial, parrafo 2.9.
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obligaciones derivadas del  Acuerdo sobre los ADPIC y no @ contenido de esas obligaciones. Las
cuestiones planteadas en la presente apelacion se refieren a contenido de las obligaciones y no a

momento en que son exigibles.

101.  Observamos asimismo que nuestras constataciones en la presente apelacion no prejuzgan en
absoluto la aplicabilidad de los articulos 7 u 8 del Acuerdo sobre los ADPIC en los asuntos que
puedan plantearse en e futuro en relacion con medidas destinadas a promover 10s objetivos de politica
genera de los Miembros de la OMC indicados en dichos articulos. Habra que interpretar
apropiadamente esos articul os.

VIlI. Constatacionesy conclusiones
102.  Por las razones expuestas en € presente informe, € Organo de Apelacion:

a) confirma la conclusién del Grupo Especia de que es aplicable a las invenciones
protegidas mediante patentes concedidas con arreglo ala antigua Ley € péarrafo 2 del
articulo 70, y no e parrafo 1 de ese articulo, porque tales invenciones son "materia
exisente [...] y [...] protegida’ en la fecha de aplicacién del  Acuerdo sobre los
ADPIC para e Canadd, y de que, en consecuencia, € Canada est4 obligado a aplicar
la obligacion establecida en d articulo 33 ded Acuerdo sobre los ADPIC a las

patentes concedidas con arreglo alaantiguaLey; y

b) confirma la constatacion del Grupo Especid de que € articulo 45 de la Ley de
Patentes del Canada no confiere un periodo de proteccion que no expire antes de
transcurridos 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud y de
gue, en consecuencia, € articulo 45 es incompatible con € articulo 33 del  Acuerdo
sobre los ADPIC.

103.  El Organo de Apelacion recomienda que & OSD solicite al Canada que ponga el articulo 45
de su Ley de Patentes en conformidad con las obligaciones que impone a ese pais € Acuerdo sobre
los ADPIC.
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Firmado en € original, en Ginebra, e 11 de agosto de 2000 por:

Julio Lacarte-Muro
Presidente de la Secciéon

James Bacchus A.V. Ganesan
Miembro Miembro



