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India - Proteccién mediante patente de los AB-1997-5
productos farmacéuticos y los productos
quimicos para la agricultura
Actuantes:

Apelante, India Lacarte-Mur6, Presidente de la Seccién
Apelado, Estados Unidos Bacchus, Miembro
Tercer participante, Comunidades Europeas Beeby, Miembro
l. Introduccién
1 L alndiaapel acontradeter mi nadas cuestionesdederecho einter pretacionesjuridicasformuladas

en e Informe del Grupo Especia que examind el asunto India - Proteccion mediante patente de los
productosfarmacéuticosy los productos quimicos paralaagricultura® (" Informe del Grupo Especial”).
Este Grupo Especia fue establecido para examinar una reclamacién de los Estados Unidos contra la
India por no haber en este pais un sistema de proteccién mediante patente para los productos
farmacéuticos y productos quimicos paralaagricultura como se dispone en € articulo 27 del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (" Acuerdo
sobre los ADPIC"), ni un medio para la presentacion de solicitudes de patentes para los productos
farmacéuticosy productos quimicos paralaagriculturade conformidad con lo dispuesto en el parrafo 8
del articulo 70 del Acuerdo sobrelos ADPIC, ni fundamento legal para conceder derechos exclusivos
de comercidizacion para esos productos con arreglo alo dispuesto en € pérrafo 9 del articulo 70 del
mismo Acuerdo sobre los ADPIC. Los elementos de hecho pertinentes del "régimen juridico"? de la
India para la proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos y productos quimicos para

la agricultura se describen en los parrafos 2.1 a 2.12 del Informe del Grupo Especial.

2. El Informe del Grupo Especia fue distribuido a los Miembros de la Organizacién Mundial
del Comercio ("OMC") d 5 de septiembre de 1997. El Grupo Especia llegd a las siguientes

conclusiones:

"WT/DSB0/R, 5 de septiembre de 1997.

ANT/DS50/4, 8 de noviembre de 1996.
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Sobre la base de |as constataciones que anteceden, el Grupo Especia llegaala conclusion de
gue la India no ha cumplido sus obligaciones resultantes del apartado @) del parrafo 8 del
articulo 70y, en € caso alternativo, de los parrafos 1y 2 del articulo 63 del Acuerdo sobre
los ADPIC, porque no ha establecido un mecanismo que preserve adecuadamente la novedad
y la prioridad de las solicitudes de patente de producto para las invenciones de productos
farmacéuticos y productos quimicos paralaagriculturadurante e periodo transitorio del cua
tiene derecho aprevalerse en virtud del articulo 65 del Acuerdo, ni ha publicado ni notificado
adecuadamente informacion sobre ese mecanismo; y que la India no ha cumplido sus
obligaciones resultantes del parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC porgue
no ha establecido un sistema para la concesién de derechos exclusivos de comercializacién.®

El Grupo Especia hizo la siguiente recomendacion:

El Grupo Especial recomienda que e Organo de Solucion de Diferencias pida a la India que
pongasu régimen transitorio paralaprotecci 6n mediante patentedel os productosfarmacéuticos
y productos quimicos parala agricultura en conformidad con las obligaciones que le impone
el Acuerdo sobre los ADPIC ...*

3. El 15 de octubre de 1997, la India notifico a Organo de Solucion de Diferencias® ("OSD")
su intencion de apelar contra determinadas cuestiones de derecho tratadas en € Informe del Grupo
Especid e interpretaciones juridicas formuladas por éste, de conformidad con € parrafo 4 del articulo 16
del Entendimiento relativo alas normasy procedimientos por |os que serige la solucién de diferencias
("ESD") y presenté un anuncio de apelacion ante e Organo de Apelacion, de conformidad con la
Regla 20 de los Procedimientos de trabajo para €l examen en apelacion (' Procedimientos detrabajo™).
El dia27 de octubre de 1997, laIndia presenté una comunicacion como apelante.® El 10 de noviembre
de 1997, los Estados Unidos presentaron una comunicacion como gpelado de conformidad con laRegla 22
de los Procedimientos de trabajo. Ese mismo dia las Comunidades Europeas presentaron una
comunicacion como tercero de conformidad con la Regla 24 de los Procedimientos de trabajo. La
audiencia previstaen laRegla 27 de los Procedimientos de trabajo se celebro6 € dia 14 de noviembre
de 1997. Enéllalos participantesy € tercer participante expusieron sus argumentos y respondieron

alas preguntas que les formul6 la Seccion del Organo de Apelacion que celebré la audiencia

SInforme del Grupo Especia, parrafo 8.1.
“Informe del Grupo Especial, péarrafo 8.2.
SWT/DS50/6, 16 de octubre de 1997.

5De conformidad con € parrafo 1 de la Regla 21 de los Procedimientos de trabajo.
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I. Argumentos de los participantes
A. Apelante - India
4, L a India apela contra determinados aspectos de |as constataciones y conclusiones juridicas del

Grupo Especid relacionadas con los parrafos 8 y 9 del articulo 70 y con € articulo 63 del Acuerdo
sobre los ADPIC. La India sostiene que ha establecido, mediante "instrucciones administrativas'”’,
"un medio" por e cua las solicitudes de patentes de productos farmacéuticos y productos quimicos
paralaagricultura(denominadas amenudo " solicitudes de proteccidn anticipada'), pueden presentarse
y pueden serles asignadas fechas de presentacion. Lalndiaafirmaque, desdeel 15 deoctubre de 1997,
se han recibido 1.924 de tales solicitudes, de las cuales 531 procedian de solicitantes estadouni denses.
A su recepcion se publicaron en la Gaceta Oficial de la Indialos pormenores de esas solicitudes, con
inclusion de su nimero de serie, fecha, nombre del solicitante y titulo de la invencion. Ninguna de
esas solicitudes ha sido examinada ni ninguna ha sido rechazada. El 2 de agosto de 1996, € Gobierno
habia afirmado en el Parlamento: "L as Oficinas de Patentes han recibido, hasta el 15 dejulio de 1996,
de compafiias/institucionesindiasy extranjeras 893 solicitudes de patentes de productos farmacéuticos
y medicinas. Lassolicitudesde patentesseexaminardn despuésdel 1° deenerode 2005, deconformidad

con lo dispuesto en € Acuerdo sobre la OMC, que entr6 en vigor € 1° de enero de 1995."8

5. La India aduce que € apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC
tiene por objeto garantizar que e Miembro de que se trate recibe las solicitudes de patente a partir
del 1° de enero de 1995 y mantiene un registro de ellas sobre la base del cua pueda concederse la
proteccion mediante patente a partir de 2005. La India afirma que € Grupo Especial resolvid que
dicho apartado @) del parrafo 8 del articulo 70 estipuladosobligaciones: primera, establecer un sistema
de presentaci 6n anticipada que permitarecibir |as solicitudes de patentes para productos farmacéuticos
y productos quimicos paralaagriculturay asignarlesfechas de presentaciony de prioridad; y segunda,
crear la certeza juridica de que las solicitudes de patente y las patentes basadas en ellas no seran
rechazadas ni invalidadas en € futuro. Lalndiamantiene que esta segunda obligacién es una creacion

del Grupo Especial.

"Comunicacion de la India como apelante, pégina 10.

8éase € Informe del Grupo Especial, anexo 2.
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6. Lalndiaafirmaque @ Grupo Especid justificd la creacion de esta segunda obligacion recurriendo
al concepto de previsibilidad de las relaciones de competencia, desarrollado por 1os grupos especiaes
en e contexto de los articulos 111 y IX del GATT de 1947. La India sostiene que este concepto no
puede ser trasladado incondicionalmente al Acuerdo sobre los ADPIC. Ademés, € Grupo Especia
utilizd este concepto paraadelantar lafechaen lacud lalndiadebe conceder unos derechos sustantivos
alos inventores de productos farmacéuticos y productos quimicos paralaagricultura. Asi pues, concluye
lalndia, & Grupo Especia incorporé alos requisitos de procedimiento establecidos en € apartado )
del mismo parrafo 8 del articulo 70 la obligacién sustantiva establecida en los apartados b) y ¢) del
mismo pérrafo 8 del articulo 70 y convirtié una obligacion que habria de cumplirse en e futuro en

una obligacién actual .

7. La India afirma que € medio de presentacion de solicitudes previsto en € pais garantiza la
posibilidad de otorgar las patentes a su debido tiempo. Segun la India, hay una certeza absoluta de
que puede, asu debido tiempo conformealo dispuesto o dispuesto en losapartadosb) y ¢) del parrafo 8
dd articulo 70, decidir conceder esas patentes sobre la base de las solicitudes que actualmente se
presentan y establecer la novedad y prioridad de las invenciones segin la fecha de esas solicitudes.
Lalndiainsiste en que no hay conexién |6gicaentre ladenegacién tedricade unasolicitud de proteccion
anticipadaen el marco delalegisiacion actua y laconcesion de una patente en el futuro de conformidad

con lo dispuesto en los apartados b) y c) del parrafo 8 ddl articulo 70.

8. En opinion delalndia, e Grupo Especial interpreto que el Acuerdo sobrelos ADPIC requiere
guetodo Miembro debeeliminar todadudarazonablede que hacumplido las prescripciones establ ecidas
ene Acuerdo. Paralalndia, lainterpretacion dadapor € Grupo Especid a apartado @) del parrafo 8

del articulo 70 entrafiaviolacién de los princi pios establ ecidos por 1os que serigelacargadelaprueba.

9. Aducelalndiaqued efecto del traslado delacargadelapruebadel demandante a demandado,
impuesto por € Grupo Especial, se agravo por € criterio de prueba que € Grupo Especia aplico a
las pruebas presentadas por la India parademostrar que la afirmacion de los Estados Unidos se basaba
en una interpretacion equivocada de la legislacion india.  En opinion de la India, € Grupo Especia
no considerd lalegislacion delalndiacomo un elemento de hecho quetenian que establecer los Estados
Unidos, sino como un texto legal que habia de interpretar € propio Grupo Especia. Segun lalndia,

lainiciativa del Grupo Especial contrasta con la actitud cauta de grupos especiales anteriores hacia
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cuestionesdelegislaciéninterna.® El Grupo Especial debiahaber seguidolaprécticadel GATT y haber
dado ala India, como instauradora del sistema de proteccion anticipada, € beneficio de la duda en
cuanto a la condicion juridica de ese sistema en su legislacion interna. Ademas el Grupo Especia
debiahaber pedido orientacion sobrelamaneraen que las autoridadesindiasinterpretan esalegislacion.
Lalndia sostiene que laafirmacion hechapor un Miembro de que existe en é un sistema de proteccion
anticipada, y que se ha establecido de conformidad con su legislacion interna, sdlo puede ser rebatida
medi ante pruebas fehaci entes de que ese sistemade protecci 6n anticipadaesilegal en el derechointerno:
esencia menteincumbe aese Miembro establecer el método por e cual instaurael sistemade proteccion

anticipada segin su legislacion interna.

10. Lalndiaaduce que € texto del parrafo 9 del articulo 70 estipula que la obligacion de conceder
derechos exclusivos de comercializacién para un producto farmacéutico o producto quimico agricola
parael cua se haya presentado una solicitud de patente surge solo después de que hayan ocurrido los
aconteci mientos especificados en ladisposicion. Lalndia mantiene que ningunadisposicion del texto
del parrafo 9 del articulo 70 creaunaobligaci on de poner adisposicion genera enlalegislacion naciona
un sistema de concesion de derechos exclusivos de comercializacion antes de que hayan ocurrido los

acontecimientos enumerados en el parrafo 9 dd articulo 70.

11. Enopinidondelalndia, € Grupo Especial no examind plenamenteel contexto dedicho parrafo 9
del articulo 70. Hay numerosas disposicionesen €l Acuerdo sobrelos ADPIC - entredllas, € parrafo 2
ded articulo 22, € parrafo 1 dd articulo 25, € pérrafo 2 del articulo 39, y los articulos 42 a 48 y 51-
que obligan expresamente a los Miembros a modificar su legislacion interna para facultar a sus
autoridades nacionales atomar deter minadas medidas antes de que haya surgido realmente lanecesidad
de éstas. Lalndia sefidlatambién que resulta reveladora una comparacion de |os términos del parrafo
9 del articulo 70 con los del articulo 27, segin € cua "las patentes podrén obtenerse" por las
invenciones. Al decir de lalndia, e Grupo Especia examinae péarrafo 9 del articulo 70 solo en €
contexto del articulo 27 y desestima la importancia de la distincion entre "podran obtenerse" y "se
concederan” en la formulacion de estas disposiciones relacionadas porque "un derecho exclusivo de

comercializacién no puede 'concederse’ en un caso especifico salvo que antes esté ' disponible’ . *°

®LaIndia se refiere a Informe del Grupo Especia Canadéa - Medidas que afectan a la venta de monedas
de oro, L/5863 de 17 de septiembre de 1985, no adoptado, parrafos 58 y 59; y al Informe del Grupo Especid
Estados Unidos- Medidas que afectan alaimportacion y alaventa y utilizacion en € mercado interno detabaco,
adoptado € 4 de octubre de 1994, DS44/R, parrafo 75.

Ynforme del Grupo Especia, nota 112 a péarrafo 7.56.
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12. LaIndia sostiene que € parrafo 9 del articulo 70 forma parte de las disposiciones transitorias
del Acuerdo sobrelos ADPIC cuyafuncion es precisamente permitir quelos paises en desarrollo aplacen
los cambios de lalegidacion. Laproteccion mediante patente de los productos farmacéuticos y productos
quimicos agricolas es, en muchos paises en desarrollo, la cuestion més sensible de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con € comercio. Paralalndialainterpretacion del parrafo 9 del
articulo 70 hecha por € Grupo Especial tiene la consecuencia de que las disposiciones transitorias
permitirian alos paises en desarrollo a aplazar 1os cambios de su legislacién en todos |os campos de

la tecnologia excepto en 1os mas sensibles.

13. En opinién delalndia, & Grupo Especid no fundd su interpretacion en los términos del parrafo 9
de articulo 70, ni tomé en consideracion el contexto ni € objeto y propdsito transitorios de esta
disposicion; en vez de ello, € Grupo Especid justificd su planteamiento expansivo con la necesidad
de establecer condiciones previsibles de competencia. Lalndia sostiene que estanocion convierte una
obligacion de adoptar medidas en el futuro en un obligacién de tomarlas inmediatamente. La India
hace observar que hay numerosas disposiciones transitorias en e Acuerdo de Marrakech por e que
se establece la Organizacién Mundial del Comercio (Acuerdo sobrela OMC)™ que exigen laadopcién
de medidas en algun momento del futuro, cuando llegue unafecha o se produzca un acontecimiento.
Todas esas son obligaciones que, igua que las estipuladas en los parrafos 8 y 9 del articulo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC, dependen de una fecha o acontecimiento. Aungue seria conveniente que
todos los Miembros facultasen inmediatamente a sus poderes gjecutivos para adoptar las medidas
regueridas aln antes de que hayan ocurrido las fechas o aconteci mientos que requieren esas medidas,
lalndiaafirmaqueno puedeinter pretar serazonabl emente queesas disposi cionesimpliquen laobligacion

de prever esas condiciones en la legislacion naciona antes de esa fecha o acontecimiento.

14. LaIndiaafirmaque, en virtud de lo dispuesto en los articulos 3, 7y 11 del ESD, los Grupos
Especia es deben hacer constataciones y recomendaciones solo en relacidn con las cuestiones a ellos
sometidas por las partes en la diferencia. Por consiguiente la India sostiene que e Grupo Especial
sobrepaso |as facultades que le otorga el ESD al resolver sobre la aegacion subsidiaria de los Estados
Unidos relativa a articulo 63 tras haber aceptado su aegacion principa relativa a pérrafo 8 del
articulo 70. Si e OrganodeApelacionllegaseaconcluir queel Grupo Especial teniaderecho apresentar
constataciones acerca de la alegacion de los Estados Unidos relativa a articulo 63, la India pregunta
si el Grupo Especia tenia derecho a recomendar simultaneamente que la India pusiera su sistema de

presentacion anticipada de solicitudes de patente en conformidad con 1o dispuesto en e apartado a)

"Hecho en Marrakech, Marruecos, € 15 de abril de 1994.
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del parrafo 8 del articulo 70 y en el articulo 63 del Acuerdo sobrelos ADPIC. Si @ Grupo Especial
tenia facultades para ello, la India pregunta ademés a Organo de Apelacion a qué se refiere la

recomendacion relativa a articulo 63.

B. Apelado - Estados Unidos

15. L os Estados Unidos suscriben |as constataciones y conclusiones juridicas del Grupo Especial
relativasalosparrafos8y 9 del articulo 70y d articulo 63 del Acuerdo sobrelos ADPIC. LosEstados
Unidos afirman que e Grupo Especia anaizd correctamente el texto y € contexto del parrafo 8 del
articulo 70 y se centré en e hecho de que e sistema descrito por laIndia no consigue e objeto y fin
de esta disposicién. Los Estados Unidos sostienen que € concepto de la importancia de crear la
previsibilidad necesaria para planificar € comercio futuro fue elaborado en e contexto de los
articulos Il y X1 del GATT de 1947 como hizo observar € Grupo Especial. No obstante, de ahi no
se sigue que los objetivos de garantizar unas normas minimas de trato y regular las relaciones de
competenciase excluyan mutuamente. Proteger |as expectativas|egitimas delos Miembros delaOMC
en cuanto alas condiciones de competencia es de importanciatan capital parael comercio relacionado
conlapropiedad intelectual como o esparael comercio de mercanciasno rel acionadas con la propiedad

intelectual .

16. Segln los Estados Unidos, en virtud del parrafo 8 del articulo 70 deben preverse garantias
razonables del trato de las solicitudes de proteccion anticipada. L os Estados Unidos consideran que
el Grupo Especia interpretd correctamente que e parrafo 8 del articulo 70 exige un sistema de
presentaci On anticipadade solicitudes de patente en €l cua esassolicitudestengan unacondiciénjuridica
segura. Estainterpretacion respetalarelacion entrelos apartadosa), b) y ¢) del parrafo 8 del articulo 70
y € fin del sistema de presentacion anticipada de solicitudes de patente. Los Estados Unidos insisten
en que € sistema administrativo descrito por la India no proporciona una base legal sdlida para la
presentaci On anticipadade solicitudesde patente. SeguinlosEstadosUnidos, € Grupo Especia atribuy6
correctamente lacargadelapruebaal os Estados Unidos, demodo coherente con e Informedel Organo
de Apelacion relativo a caso Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas 'y
blusas detejidos delana procedentesdela India (" Estados Unidos - Camisasy blusas').*? Los Estados
Unidos aducen que ninguno delos elementos del andlisis hecho por el Grupo Especial tuvo como efecto
trasladar lacargadelapruebadelos Estados Unidosalalndiay quee Grupo Especid aplicd € criterio

de prueba correcto. En opinion de los Estados Unidos, € Grupo Especiad no exigié que la India

2Adoptado d 23 de mayo de 1997, WT/DS33/AB/R.
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demostrara que sus instrucciones administrativas alas oficinas de patente preval ecian ante cualquier
impugnacién, sino més bien constaté que la India no habia refutado las pruebas presentadas por 1os
Estados Unidos en cuanto a la probabilidad de que las solicitudes presentadas anticipadamente y, en

altimo término, las patentes basadas en ellas quedaran invaidadas por ta impugnacion.

17. L os Estados Unidos afirman que € Grupo Especia examind adecuadamente los argumentos
fécticos de la India relativos a funcionamiento de la Ley de reformay refundicidn de la legislacion
relativaalas patentes ("L ey de Patentes'), y que los argumentos de lalndia son un intento de convertir
un asunto de hecho en una cuestién juridica. Aungue los Estados Unidos reconocen que es adecuado
pedir orientaciones alos Miembros en |o referente a sus legislaciones nacional es, aducen que conceder
a un Miembro e beneficio de la duda en cuestiones de interpretacién de su legislacion nacional no
equivale aaceptar incondiciona mente laposicion de ese Miembro. En opinién delos Estados Unidos,
el argumento de la India es incompatible con €l requisito estipulado en e articulo 11 del ESD de que
el Grupo Especia haga "una evaluacion objetiva' de los elementos de hecho del asunto. Acerca de
este punto, |os Estados Unidos recuerdan que el Grupo Especia encargado del caso Estados Unidos -
Restricciones aplicadas alasimportaciones deropainterior dealgodony fibrassintéticaso artificiales
resolvid que"... unapoliticadetotal deferenciafrente alas conclusiones de | as autoridades nacionales

no podria asegurar una "evauacion objetiva’ como la prevista en € articulo 11 del ESD". 23

18. L os Estados Unidos sostienen que e Grupo Especia constatd correctamente que la India no
ha cumplido lo dispuesto en € parrafo 9 del articulo 70. Segun los Estados Unidos, € texto de ese
parrafo indica que la obligacién de establecer derechos exclusivos de comercializacion se hizo efectiva
alaentrada en vigor del Acuerdo sobrela OMC. El sentido ordinario del término " conceder” es"dar
(derechos, propiedad, etc.) formalmente; transferir legamente’.** La definicion implica que la
disponibilidad y e fundamento juridico son condiciones necesarias pero no suficientes para conceder

"algo". LosEstadosUnidosafirman que el Grupo Especia expuso correctamenteque: ... underecho

exclusivo de comercializacion no puede" concederse” en un caso especifico salvo que antes esté previsto

y "disponible".*® Ademés, los términos utilizados en otros articulos del Acuerdo sobre los ADPIC

reflggan e contexto de cada articulo y no sostienen la conclusion de que en virtud del péarrafo 9 del

BAdoptado € 25 de febrero de 1997, WT/DS24/R, péarrafo 7.10.

_os Estados Unidoscitan aH.W. Fowler and F.G. Fowler (eds.), The Concise Oxford English Dictionary
(1990), pagina 514.

BInforme del Grupo Especia, nota 112 a péarrafo 7.56.
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articulo 70 no haya obligacion de prever un sistema para la concesion de derechos exclusivos de

comercidizacion antes de que se presente un caso concreto.

19. L os Estados Unidos mantienen queel contexto, objetoy findel parrafo 9 del articulo 70indican
gue ésteimpone unaobligacién actua y no futura. En opinion delos Estados Unidos, €l Grupo Especia
constatd acertadamente que € periodo medio de tiempo necesario para satisfacer las condiciones
establecidasen € parrafo 9 del articulo 70 no es pertinente parael andlisis. Los Estados Unidos aducen
ademés que e argumento de la India es de hecho inexacto: € Grupo Especia constatd que a menos
una compahia estadounidense habia dado todos |os pasos necesarios para la concesion de derechos
exclusivos de comercidizacion, pero no los habia solicitado en € India porque no pudo obtener
informacion en cuanto a procedimiento adecuado para hacerlo. Ademas, los Estados Unidos presentaron
pruebas de la probabilidad de que diversos productos parad tratamiento de afecciones médicas graves
estarian dispuestos para su introduccion en el mercado de la India antes de los plazos mencionados

por la India.

20. L os Estados Unidos aducen que € resultado del modo en que la Indiainterpreta el parrafo 9
dedl articulo 70 es que un nacional de otro Miembro de la OMC tendria que solicitar unos derechos
exclusivos de comercializacion que no existen enlalegislaciénindia, y que solo en ese momento estaria
lalndiaobligada a promulgar legislacion que previeratales derechos. Habriaa menos unainfraccion
tempora de los derechos de un Miembro porque € naciona de él tendria que esperar a que la India
promulgara la legislacién que reconociera esos derechos.  Segun los Estados Unidos, ese resultado
esincompatible con € principio defomentar unas condiciones previsibles de competenciay no protege

las expectativas legitimas de los Miembros delaOMC alas que serefiere el parrafo 9 del articulo 70.

21. En opinidn de los Estados Unidos, |a constatacion del Grupo Especia sobre € parrafo 9 del
articulo 70 no implica que todas | as obligaciones dimanantes del Acuerdo sobrela OMC parad futuro
hayan de ponerse en préacticainmediatamente en lalegislacion naciona delos Miembros. Laexigencia
deun sistemaparalaconcesi 6n de derechos de comerciali zaci 6n exclusivos protege el equilibrio central
del Acuerdo sobrelosADPIC enlo queserefierealas patentes paraproductosfarmacéuticosy productos
quimicos agricolas. En el marco de ese Acuerdo, acambio de poder prevaersedel periodo transitorio
ampliado para la concesion de patentes de productos para las invenciones farmacéuticas y quimicas

agricolas era necesario otorgar derechos de comercializacion exclusivos.

22. L os Estados Unidos piden a Organo de A pel acion que confirme ladecision del Grupo Especial

de hacer constataciones sobre la cuestion del articulo 63 sometida a él por los Estados Unidos. En
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opinion de los Estados Unidos, € Grupo Especid trat6 acertadamente la cuestion del incumplimiento
tanto del parrafo 8 del articulo 70 y como del articulo 63 por lalndia. Los Estados Unidos afirman
quelosarticulo 3, 7y 11 del ESD determinan que el Grupo Especial actud dentro de sus competencias
al tratar la adegacidn de los Estados Unidos: los Estados Unidos presentaron a Grupo Especia esta
cuestion en comunicaciones orales y escritas y la India tuvo amplias posibilidades de replicar; y €
modo en que los Estados Unidos calificaron su aegacion relativa a articulo 63 no determina la

competencia del Grupo Especid paratratarla

C. Tercer participante - Comunidades Europeas

23. L as Comunidades Europeas suscriben las constataciones del Grupo Especial acercadel hecho
dequelalndiano tomé las medidas necesarias paracumplir las obligaciones que leimpone €l parrafo 8
del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, y estén de acuerdo con la interpretacion hecha por €l
Grupo Especia del parrafo 9 del articulo 70 de ese Acuerdo. Las Comunidades Europeas apoyan la
constatacion del Grupo Especial de que la India no tomé las medidas necesarias para aplicar las
obligaciones que le impone e parafo 8 del articulo 70 de dicho Acuerdo. En opinién de las
Comunidades Europess, |os argumentos de la Indiaacerca de lainterpretacion que hace d Grupo Especia
de lalegislacion interna carecen de fundamento: ningun elemento de la decision del Grupo Especia
sugiere que éste hiciera otra cosa sino tratar la legislacion naciona como una cuestion de hecho que
debiademostrar laparte queaduciainfraccion del parrafo 8 ddl articulo 70. Las Comunidades Europeas
afirman que las constataciones del Grupo Especial muestran que éste tratd e asunto de la legislacion
internacomo cuestion de pruebas. Ademés lacomunicacion delalndiaqueindicaquelainterpretacion
de este punto hechapor & Grupo Especia se trate como cuestion de hecho darialugar aque no pudiera

someterse al Organo de Apelacion.

24, L as Comunidades Europeas mantienen que e planteamiento del Grupo Especia al interpretar
el apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 fue compatible con las disposiciones del articulo 31 de la
Convencion de Viena sobre e derecho de los Tratados (* Convencion de Viena").'® Por consiguiente,
a andizar € significado que hadedarseal término " medio" del apartado a) del parrafo 8 del articulo 70,
el Grupo Especid considerd ese término en su contexto y alaluz del objeto y fin del parrafo 8 del
articulo 70. Las Comunidades Europeas afirman que € establecimiento de un mecanismo para la
presentaci On anti cipadade solicitudesclaramenteno esunfinensi mismo. El objetivo deesemecanismo

no puede ser Unicamente permitir la presentacion de solicitudes: tal mecanismo no tendria ninguna

¥*Hecha en Viena € 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331; 8 International Legal Materias 679.
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finalidad atil. El objetivo esmas bien asegurar quelanovedad y laprioridad de esas solicitudes quedan
preservadas y puede contarse con ellas desde la fecha de aplicacion del Acuerdo para los paises en

desarrollo.

25. En cuanto alas aegacionesdelalndiade que € Grupo Especia liberé enrealidad alos Estados
Unidos delacargade presentar |as pruebas de que habiahabido infraccion del parrafo 8 ddl articulo 70,
las Comunidades Europeas afirman que € razonamiento del Grupo Especia es correcto. Segun €l
parecer de las Comunidades Europesas, del parrafo 7.37 de las constataciones del Grupo Especia se
desprende claramente que la India no pudo responder a la carga de la prueba que pesaba sobre ella
de demostrar que su sistema de presentaci on anticipada de solicitudes de patentes no tenia cierto grado
de inseguridad juridica. En opinién de las Comunidades Europeas, esta cuestion tiene que ver con
la apreciacion que hizo € Grupo Especia de las pruebas que tenia ante si y por consiguiente no es
una cuestion de derecho. Por tanto, queda fuera del acance de la remision hecha ad Organo de

Apeacion.

26. Las Comunidades Europess sostienen la interpretacion hecha por € Grupo Especid ddl parrafo 9
del articulo 70 del Acuerdo sobrelos ADPIC. Las Comunidades Europeas mantienen que ese parrafo
prevé la concesion de un derecho residud (el derecho de comercializacion exclusivo) alos solicitantes
mientras los productos no sean patentables durante € periodo transitorio de que pueden prevalerse
los paises en desarrollo Miembros. Paraese fin, los solicitantes deben poder identificar |a autoridad
aquien tienen que dirigir lasolicitud de que se les otorgue un derecho de comercializacidn exclusivo.
Asimismo debe dérseles la posibilidad de conocer cudes son sus derechos frente a otros posibles
solicitantes de derechos de comercializacion exclusivos para € mismo producto. En opinién de las
Comunidades Europess, la lectura que la India propone del parrafo 9 del articulo 70 desestima este
aspecto de lalegislacion de los derechos de propiedad intelectual que serefiere alarelacion entre los
distintos solicitantes actuales o posibles. Esta relacion no puede regularse por medidas legislativas
o admini strativas adoptadas sol o después de que hayan ocurrido | os aconteci mientos pertinentes, porque
esas medidas posteriores no podran determinar larelacion entre varios solicitantes actuales o posibles.
Las Comunidades Europeas insisten en que la proteccién de la exclusividad del derecho de
comerciaizacion exclusivo es un componente necesario del mecanismo que exigen las disposiciones
del parrafo 9 del articulo 70.

27. Las Comunidades Europeas afirman que € intento de la India de negar la necesidad de un
mecanismo para la concesion de derechos de comercializacion exclusivos no puede considerarse una

interpretacion de buena fe del parrafo 9 del articulo 70. Segln las Comunidades Europess, es
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improcedentelareferenciaquehacelalndiaal carécter sensible delacuestion delosderechosexclusivos
parala comercializacion de productos farmacéuticos y productos quimicos agricolas en 10s paises en
desarrollo. Las Comunidades Europeas sostienen que la norma bésica del derecho de los tratados
internacionales es pacta sunt servanda, es decir, que los tratados deben respetarse. Mas aun, las
disposiciones de los tratados deben leerse en su contexto y la interpretacion del tratado debe hacerse
de buenafe. En opinion de las Comunidades Europesas, € Acuerdo sobre los ADPIC tiene numerosas
disposiciones referentes a los derechos de los solicitantes y de los titulares de los derechos frente a
terceros; € contexto del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los paises en desarrollo Miembros que
se prevden del periodo de transicién permitan anticipadamente la concesion de derechos de
comercidizacion exclusivos en virtud de lo dispuesto en € parrafo 9 del articulo 70 y prevean €
mecanismo pertinente para la concesion de tales derechos exclusivos con € fin de que quede definida
lasituacion de los solicitantes y los titulares de derechos en relacion con otras personas. Segun las
Comunidades Europesas, induceaerror e argumento delalndiade que estainterpretacion del parrafo 9
del articulo 70 no es compatible con el modo genera en quelos Miembros entienden € tipo de medidas
que se requieren durante los periodos transitorios, previstos en varios otros acuerdos comerciaes
multilaterales. olvida que e parrafo 9 del articulo 70 trata de una obligacidn que se origina durante

el periodo de transicion, no después de que éste expire.

1. Cuestiones planteadas en esta Apelacion

28. El apelante, la India, plantea las siguientes cuestiones en esta apelacion:

E2) ¢Cud es lainterpretacion adecuada que ha de darse a la prescripcién del apartado a)
del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC de que un Miembro
establecerd "un medio" por e cua puedan presentarse solicitudes de patentes para
invenciones relacionadas con los productos farmacéuticos o productos quimicos para

la agricultura?

b) ¢neurrio en error € Grupo Especia en su tratamiento de lalegislacion interna de la
India, o ensuaplicacion delacargadelaprueba, a examinar si lalndiahabiacumplido
susobligacionesresultantesdelo dispuesto en e apartado d) del parrafo8del articulo 70
del Acuerdo sobre los ADPIC?
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C) ¢Exige lo dispuesto en € pérrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC que
sehayaestabl ecido un " mecanismo" paralaconcesion de derechos de comercializacion
exclusivos con efecto a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la
oMC?

d) Tras haber aceptado la principa aegacion de los Estados Unidos en € marco del
parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, ¢jincurrio en error €l Grupo
Especia a emitir conclusiones sobre la alegacion alternativa de los Estados Unidos

en e marco de articulo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC?

V. El Acuerdo sobrelos ADPIC

29. El Acuerdo sobre los ADPIC es uno de los huevos acuerdos negociados y concertados en las
negociaciones comerciaes multilaterales de la Ronda Uruguay. Este acuerdo sitUa por vez primera
la propiedad intelectua en e sistema de comercio mundial a imponer alos Miembros determinadas
obligaciones en o que respecta a los derechos de propiedad intel ectual relacionados con & comercio.
En tanto que uno de los Acuerdos alos que se aplicael ESD, € Acuerdo sobre los ADPIC esté sujeto
alas normasy procedimiento de solucion de diferencias recogidas en ese Entendimiento. El litigio
quedalugar a caso presente eslaprimeraocasion en que el Acuerdo sobrelos ADPIC hasido sometido

al escrutinio del sistema de solucion de diferencias de la OMC.

30. Entre las muchas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC hay ciertas obligaciones especificas
que guardan relacién con la protecci dn mediante patente de | os productos farmacéuticosy |os productos
quimicos parala agricultura. En cuanto a la materia patentable, € parrafo 1 del articulo 27 de ese

Acuerdo dispone de manera general lo siguiente:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2 y 3, las patentes podrén obtenerse por
todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la
tecnologia, siempre que sean nuevas, entrafian una actividad inventivay sean susceptibles de
aplicacionindustrial. Sinperjuiciodelodispuestoenel parrafo4 del articulo 65, enel parrafo 8
de articulo 70 y en e parrafo 3 del presente articulo, las patentes se podréan obtener y los
derechos de patente se podrén gozar sin discriminacién por €l lugar delainvencion, e campo
de la tecnologia o € hecho de que los productos sean importados o producidos en € pais.
(Se ha suprimido la nota.)

31. Ello no obstante, en la parte pertinente del articulo 65 de dicho Acuerdo se prevélo siguiente:
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1. Sin perjuicio delo dispuesto en los parrafos 2, 3y 4, ningin Miembro estaréobligado
a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un periodo genera
de un afio contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

2. Todo pais en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo periodo de
cuatro afos la fecha de aplicacion, que se establece en el parrafo 1, de las disposiciones del
presente Acuerdo, con excepcion de los articulos 3, 4y 5.

4, En la medida en que un pais en desarrollo Miembro esté obligado por € presente
Acuerdoaampliar laprotecci 6n mediante patentesde productosasectoresdetecnol ogia
que no gozaban detal proteccion en su territorio en lafecha genera de aplicacion del
presente Acuerdo paraese Miembro, segin se establece en el parrafo 2, podré aplazar
la aplicacion a esos sectores de tecnologia de | as disposiciones en materia de patentes
de productos de la Seccion 5 de la Parte |1 por un periodo adiciona de cinco afios.

5. Todo Miembro que se valga de un periodo transitorio a amparo de lo dispuesto en
los parrafos 1, 2, 3 6 4 se asegurara de que las modificaciones que introduzca en sus
leyes, reglamentos o précticas durante ese periodo no hagan que disminuya el grado
de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.

32. En lo que se refiere a la proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos y los
productos quimicos para la agricultura, se estipulan determinadas obligaciones especificas en los
parrafos 8 y 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. Lainterpretacion de esas obligaciones
especificas es e objeto del presente litigio. Nuestratarea consiste en abordar las cuestiones juridicas

que surgen de esta diferenciay que se plantean en la presente apelacion.

V. Interpretacién del Acuerdo sobre los ADPIC

33. Uno delos aspectosfundamental es de estaapel aci6n, es quelalndiahacuestionado € enunciado
y laaplicacién hechos por € Grupo Especia de un principio general de interpretacion que, segln éste
dijo, "debe tomarse en consideracion” al interpretar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

El Grupo Especial constat6 que:

... d interpretar € texto del Acuerdo sobre los ADPIC deben tomarse en consideracion las
legitimas expectativas de los Miembros de la OMC en cuanto a ese Acuerdo, y las normas
deinterpretacion elaboradas en anterioresinformesde gruposespecia esenel marcodel GATT,
en particular los que establecen € principio delaproteccion delas condiciones de competencia
resultantes de los acuerdos comerciales multilaterales.*’

YInforme del Grupo Especial, parrafo 7.22.
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La India aduce que a recurrir este principio, e Grupo Especia interpretd erréneamente ambos
parafos 8y 9 del articulo 70 e incurrié en error ad determinar si la India habia cumplido esas

obligaciones.®

34. El Grupo Especial afirmé que:

La proteccion de las expectativas legitimas de los Miembros en cuanto a las condiciones de
competenciaesun principiodel GATT bien establecido que sederivaen partedd articulo X X111
en e cua se estipulan las disposiciones bésicas del GATT para la solucién de diferencias.*

El Grupo Especid mencioné también como fundamento juridico de este principio ciertos informes de
grupos especiales del GATT de 1947.%° El Grupo Especia hizo observar que si bien las "disciplinas
congtituidas en € ambito del GATT de 1947 (el llamado acervo del GATT) estaban dirigidas
primordiamente a trato de las mercancias de otros paises’, "€l concepto de la proteccion de las
expectativas legitimas' en lo que respectad Acuerdo sobrelos ADPIC se gplicaalardacion competitiva
entre los nacionaes de un Miembro y los de los demés Miembros (méas bien que entre los productos

de produccion naciond y los de los demés Miembros, como en e sector de las mercancias)”.#

35. El Informe sobre e caso Japon - Impuesto sobre las bebidas alcohdlicas, dijimos lo siguiente

a proposito de la situacion juridica de los informes adoptados de l0s grupos especiales:

El parrafo 1 del articulo XVI del Acuerdo sobre la OMC y d apartado b) iv) dd articulo 1
del texto del Anexo 1A por € que seincorporael GATT de 1994 a Acuerdo sobrela OMC
traen la historiay experiencia juridicas adquiridas en el GATT de 1947 d nuevo &mbito de
la OMC, de una manera que garantiza la continuidad y coherencia en la transicion fluida a
partir del sistemadel GATT de 1947. Con esto se afirma la importancia que tiene paralos
MiembrosdelaOMC laexperienciaadquiridapor lassPARTESCONTRATANTESdel GATT
de 1947 y se reconoce la importancia constante de esta experiencia para €l nuevo sistema
comercial d quesirvelaOMC. Losinformes adoptados de los grupos especiales son unaparte
importante del acervo del GATT ...%

8Comunicacion de la India como apelante, péginas 5-8 y 21.
¥Informe del Grupo Especial, parrafo 7.20.

2En particular: € Informe del Grupo Especia Medidas discriminatorias italianas para la importacion de
maquinaria agricola, adoptado € 23 de octubre de 1958, IBDD 79564, parrafos 12-13; e Informe del Grupo
Especia Estados Unidos - Impuestos sobre e petroleo y sobre determinadas sustancias importadas, adoptado
el 17 de junio de 1987, IBDD 345157, parrafo 5.22; y € Informe del Grupo Especial Estados Unidos -
Articulo 337 delaLey Arancelaria de 1930, adoptado € 7 de noviembre de 1989, IBDD 365402, parrafo 5.13.

ZInforme del Grupo Especial, parrafo 7.21.

2A doptado € 1° denoviembre de 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS1U/AB/R, paginas 17-18.
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36. S bien & Grupo Especial afirma que se limita a aplicar un "principio del GATT bien
establecido”, su razonamiento no reflgja con precision la préctica del GATT/OMC. Al desarrollar
su principio deinterpretacion, el Grupo Especial mezcla, y por tanto confunde, dos conceptosdiferentes
de la préctica anterior del GATT. Uno es € concepto de proteger las expectativas de las partes
contratantes en cuanto a la relacién competitiva entre sus productos y los productos de otras partes
contratantes. Es éste un concepto elaborado en el contexto de | as reclamaci ones en casos de infraccion
dedisposicionesen el ambito delosarticuloslll y X1, presentadasa amparo del apartado @) del parrafo 1
dd articulo XXIII del GATT de 1947. El otro es € concepto de la proteccion de las expectativas
razonabl esdelaspartes contratantesenrel aci dn con las concesionesen materiade acceso al osmercados.
Setratadeun concepto el aborado en el contexto delasreclamaciones en casos en que no existeinfraccion
presentadas a amparo del apartado b) del parrafo 1 del articulo XXI1I del GATT.

37. El parafo 1 del articulo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC incorpora por referencia el
articulo XXI1I del GATT de 1994 como la disposicion genera de solucién de diferencias que rige €
Acuerdo sobre los ADPIC.2 Asi pues, no hay disension en principio en cuanto a la nocion de que
lapréctica anterior del GATT en lo que respectaa articulo XXI1I es pertinente paralainterpretacion
del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, esa interpretacion debe mostrar el debido aprecio de

las distintas bases para la adopcién de medidas a amparo del articulo XXIII.

38. En d parrafo 1 del articulo XXI1l del GATT de 1994 se establecen las diversas causas de las
acciones sobre las cuales un Miembro puede fundar unareclamacion. Todo Miembro puede recurrir

ala solucién de diferencias ampardndose en e articulo XXI1I cuando considere que:

... unaventgjaresultante paraél directao indirectamente del presente Acuerdo se halle anulada
0 menoscabada o qued cumplimiento de uno delos objetivos del Acuerdo se hale comprometido
a consecuencia de:

a) que otraparte contratante no cumpla con | as obligaciones contraidas en virtud
del presente Acuerdo, o

b) gueotraparte contratanteaplique unamedida, contrariaono alasdisposiciones
del Acuerdo, o

ZE| texto del parrafo 1 del articulo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC es € siguiente:

Salvo disposicion expresa en contrario en el presente Acuerdo, paralas consultas y la solucién delas
diferencias en & ambito del mismo serén de aplicacion las disposiciones de los articulo XXI1'y XXI1I
dd GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por € Entendimiento sobre solucion de diferencias.
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C) que exista otra situacion.®

39. El apartado a) del parrafo 1 del articulo XXI11 serefiere alasllamadas" reclamaci ones en casos
de infraccion de disposiciones’. Se trata de diferencias que surgen de un supuesto incumplimiento
de sus obligaciones por un Miembro. En casi 50 afios de experiencia, € apartado @) del parrafo 1
del articulo XXl hasido labase de casi todas |as diferencias tratadas en €l marco del GATT de 1947
y en el del Acuerdo sobrela OMC. Encambio, e apartado b) del parrafo 1 del articulo XXI11 serefiere
a las llamadas "reclamaciones en casos en que no existe infraccion de disposiciones’. Se trata de
diferencias que no requieren que se alegue infracion de una obligacién. La base de la causa de las
acciones a amparo del apartado b) del parrafo 1 del articulo XXI111 no es necesariamente unainfraccion
de las normas, sino més hien la anulacién o menoscabo de una ventagja resultante para un Miembro
de uno de los acuerdos abarcados. En la historia del GATT/OMC sblo ha habido unas cuantas
reclamaciones en casos en que no existia infraccién, planteadas en el marco de ese apartado b) del
parrafo 1 del articulo XX111.% El apartado c) del parrafo 1 del articulo X X111, que abarcalas llamadas
"reclamaciones motivadas por otras situaciones', nunca ha servido de fundamento para una
recomendacion o decision de las PARTES CONTRATANTES del GATT ni del Organo de Solucion
de Diferencias, aunque si ha constituido la base de argumentos presentados por |as partes ante grupos

especiales en un pequefio nimero de casos.?

40. En e contexto de las reclamaciones en casos de infraccion hechas a amparo del apartado a)
del parrafo 1 del articulo X X111, escierto quelosgrupos especia esque examinaron alegacionesrel ativas
alosarticulos |1l y X1 del GATT han afirmado frecuentemente que el fin de estos articul os es proteger
las expectativas de los Miembros en cuanto a la relacion competitiva entre los productos importados

y losproductosnacional es, en contraposi cion alasexpectativasreferentesal osvol imenesdel comercio.

%Parrafo 1 dd articulo XXI1Il del GATT de 1994.

SGrupos especiaes anteriores solo constataron anulacién o menoscabo " sininfraccion de disposiciones' en
cuatro delos 14 casos en que se degod: Informe del Grupo de Trabajo Australia - Subvencion al sulfato amonico,
adoptado el 3deabril de1950, IBDD 11/188; Informedel Grupo Especia, Alemania - Importaciones desardinas,
adoptado € 31 de octubre de 1952, IBDD 1553; Informe del Grupo Especial Alemania - Derechos de importacion
sobre € almidon y la fécula de patata, de este Informe se tomo nota € 16 de febrero de 1955, IBDD 39577,
e Informe del Grupo Especia Comunidades Europeas - Primas y subvenciones abonadas a |os elaboradores y
a los productores de semillas oleaginosas y proteinas conexas destinadas a la alimentacion animal, adoptado
el 25 de enero de 1990, IBDD 375/93.

%\/éase en genera F. Roesder, "The Concept of Nullification and Impairment in the Legal System of the
World Trade Organization" en: E.-U. Petersmann (ed.), International Trade Law and the GATT/WTO Dispute
Settlement System (Kluwer, 1997), paginas 123-142; y E.-U. Petersmann, The GATT/WTO Dispute Settlement
System: International Law, International Organizationsand Dispute Settlement (Kluwer, 1997), paginas170-176.
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Sin embargo, esta afirmacion se hace muchas veces después de que € grupo especia ha constatado
unainfraccién, por ggemplo del articulo 111 o del articulo X1, que establece unapresuncién de existencia
de anulacién o menoscabo.?” En ese punto de su razonamiento, el grupo especial examinasi la parte
demandada ha podido rebatir la alegacion de anulacion o menoscabo. Este es el contexto en que los
grupos especiaes se han referido a las expectativas de los Miembros en cuanto a las condiciones de

competencia.

41. La doctrina de la proteccion de las "expectativas razonables' de las partes contratantes fue
desarrollada en e contexto de las " reclamaciones en casos en que no existe infraccion” presentadas
en el marco del apartado b) del parrafo 1 del articulo XXI111 del GATT de1947. Algunasdelas normas
y procedi mientosrel ativos aesas reclamaci ones han quedado codificados en €l parrafo 1 del articulo 26
del ESD. Las "reclamaciones en casos en que no existe infraccion” se remontan a los origenes del
GATT en tanto que acuerdo destinado a proteger las concesiones arancelarias reciprocas negociadas
entre |las partes contratantes en & marco del articulo 11.% A fata de normas juridicas sustantivas en
muchos sectores relacionados con € comercio internacional, la disposicion relativa a los " casos en
que no existe infraccion" del apartado b) del parrafo 1 del articulo X X111 teniapor objeto impedir que
las partes contratantes recurrieran aobstacul os no arancel arios u otras medidas de politicaparadenegar
las ventgjas de concesiones arancelarias negociadas. En virtud del apartado b) del parrafo 1 del
articulo XXI1I del GATT de 1994, todo Miembro puede presentar una reclamacion aungue no haya
habido infraccidn de disposiciones cuando € equilibrio de las concesiones negociadas entre los Miembros
sedterapor laaplicacion de una medidaincompatible o no con las disposiciones del acuerdo abarcado.
La meta Ultima no es la retirada de la medida de que se trate, sino llegar a un guste mutuamente

satisfactorio, generalmente por medio de una compensacién.®

#\/éase, por gemplo, € Informe del Grupo de Trabajo Impuestos internos del Brasil, adoptado € 30 de
junio de 1949, IBDD 11/181, parrafo 16; Informe del Grupo Especia Estados Unidos - Impuestos sobre € petrdleo
y sobre determinadas sustancias importadas, adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD 345157, parafo 5.1.9;
Informe del Grupo Especial Canadé - Aplicacion delalLey sobreel examen delainversion extranjera, adoptado
el 7 de febrero de 1984, IBDD 305151, parrafo 6.6; Informe del Grupo Especial Medidas aplicadas por €
Japon a las importaciones de cuero, adoptado los dias 15 y 16 de mayo de 1984, IBDD 315104, parrafo 55;
Informe del Grupo Especial Japon - Derechos de aduana, impuestos y practicas de etiquetado respecto de los
vinos y bebidas alcohdlicas importados, adoptado € 10 de noviembre de 1987, IBDD 34594, parrafo 5.11;
Informe del Grupo Especial Comunidad Econdmica Europea - Restricciones a lasimportaciones de manzanas,
adoptado € 22 de junio de 1989, IBDD 365153, parrafo 5.25; e Informe del Grupo Especial Estados Unidos -

Medidas que afectan a la importacion y a la venta y utilizacion en € mercado interno de tabaco, adoptado el
4 de octubre de 1994, DA4/R, parrafo 99.

2\ éase engenerd, E.-U. Petersmann, “ Violation Complaints and Non-viol ation Complaintsin International
Law” (1991) German Yearbook of International Law 175.

PAsi esta codificado en € apartado b) del parrafo 1 ddl articulo 26 del ESD.
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42. El parrafo 2 del articulo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula lo siguiente:

Durante un periodo de cinco afios contados apartir de lafechade entradaen vigor del Acuerdo
sobre la OMC, para la solucién de diferencias en e ambito del presente Acuerdo no serén
de aplicacion los parrafos 1 b) y 1 ¢) dd articulo XXII1 del GATT de 1994.

Estadisposicion tiene un significado claro: laUnica causade accion permitidaen el marco del Acuerdo
sobre los ADPIC durante los cinco primeros afios de vigencia de ese Acuerdo es una "reclamacién
en caso de infraccién de disposiciones' a amparo del apartado @) del parrafo 1 del articulo X X111 del
GATT de 1994. El caso presenteimplicaalegaciones de que se han infringido obligaciones resultantes
del Acuerdo sobrelos ADPIC. Sin embargo, al invocar las " expectativas legitimas' de los Miembros
en cuanto alas condiciones de competencia, el Grupo Especial ama gamaen unamismacausade accion
las bases, juridicamente distintas, para las "reclamaciones en casos de infraccion" y para las
"reclamacionesen casosen queno existeinfraccion” estipuladasen € articulo X X111 del GATT de 1994.
Esto esincompatible con e articulo XXI1I del GATT de 1994y con € articulo 64 del Acuerdo sobre
los ADPIC. Si las"reclamaciones en casos en que no existe infraccion” deben poder admitirse en e
marco del Acuerdo sobre los ADPIC es cuestion que ha de determinar el Consegjo de los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectua relacionados con el Comercio (" Consgjo de los ADPIC") de
conformidad con |o dispuesto en el parrafo 3 del articulo 64 de ese Acuerdo. No es cuestion que haya

de resolverse mediante interpretacion de grupos especiales o del Organo de Apelacion.

43. Ademas de fundarse en € acervo del GATT, e Grupo Especia se basatambién en las normas
usuales de interpretacion del derecho internaciona publico parallegar a principio de interpretacion
que ofrece parael Acuerdo sobrelos ADPIC. En concreto, e Grupo Especial sebasaen € articulo 31

de la Convencion de Viena, que establece |o siguiente en su parte pertinente:

1 Un tratado deberd interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya
deatribuirse alostérminos del tratado en € contexto de éstosy teniendo en cuenta su objetivo
y fin.

44, Teniendo presente esta norma usua de interpretacion, e Grupo Especia afirmé que:

En nuestra opinion, una interpretacion de buena fe exige que se preserven las expectativas
legitimas resultantes de la proteccion de los derechos de propiedad intelectua prevista en el
Acuerdo.®

OInforme del Grupo Especial, parrafo 7.18.
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45, El Grupo Especia aplica erroneamente € articulo 31 de la Convencién de Viena. El Grupo
Especia tiene una comprension errdnea del concepto de las expectativas legitimas en el contexto de
las normas usuales de interpretacion del derecho internacional publico. Las expectativas legitimas de
las partes en un tratado se reflgjan en la formulacién del propio tratado. El deber del intérprete de
un tratado es examinar las paabras de éste para determinar las intenciones de las partes. Esto hade
hacer se de conformidad con |os principios deinterpretacion delostratados establecidosen d articulo 31
delaConvencién de Viena. Pero esos principiosdeinterpretacion ni exigen ni aprueban que seimputen
al tratado palabras que no existen en é o que se trasladen a @ conceptos que no se pretendia recoger

en 4.

46. En el caso EstadosUnidos- Pautasparalagasolinareformuladay convencional **, establecimos
el planteami ento adecuado que hade aplicarse parainterpretar € Acuerdo sobrela OMC deconformidad
con las reglas establecidas en € articulo 31 de la Convencion de Viena. Esas reglas deben respetarse
y aplicarse a interpretar e Acuerdo sobre los ADPIC o cuaquier otro de los acuerdos abarcados.
En e caso presente e Grupo Especial ha creado su propio principio de interpretacion, que no es
compatible con las normas usuales deinterpretacion del derecho internacional publico ni conlapréctica
establecidadel GATT/OMC. Tanto los grupos especiales como & Organo de Apelacion deben guiarse
por las normas de interpretacion de los tratados establecidas en la Convencion de Viena y no deben

aumentar ni disminuir los derechos y obligaciones previstos en e Acuerdo sobre la OMC.

47. Esta conclusion viene dictada por dos disposiciones independientes y muy concretas del ESD.

El parrafo 2 del articulo 3 del ESD estipula que € sistema de solucion de diferencias de la OMC:

... Sirveparapreservar losderechosy obligacionesdelos Miembros en e marco delosacuerdos
abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de conformidad con
las normas usuales de interpretacion del derecho internacional publico. L as recomendaciones
y resoluciones del OSD no pueden entrafiar e aumento o la reduccion de los derechos y
obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados.

Ademés, € parrafo 2 del articulo 19 del mismo ESD estipula lo siguiente:

Deconformidad con el parrafo 2 del articulo 3, las constatacionesy recomendaciones del grupo
especid y del Organo deA pelaciénno podrén entrafiar el aumento o lareduccién delosderechos
y obligaciones establecidos en |os acuerdos abarcados.

SIAdoptado € 20 de mayo de 1996, WT/DS2/AB/R, péginas 19-20.
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Estas disposiciones son claras. Indudablemente, obligan tanto alos grupos especiaes como al Organo

de Apeacion.

48.

Por estas razones disentimos del Grupo Especial en que a interpretar e Acuerdo sobre los

ADPIC hayan de tomarse siempre en consideracion las expectativas legitimas de los Miembros y de

los titulares de derechos privados en cuanto a las condiciones de competencia.

VI.

49,

50.

Parrafo 8 del articulo 70

El parrafo 8 dd articulo 70 estipula lo siguiente:

Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda
proteccion mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos quimicos para
laagriculturade conformidad con las obligaciones que leimpone € articulo 27, ese Miembro:

a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecerd desde |la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo sobrelaOMC un medio por € cual puedan presentarse solicitudes
de patentes para esas invenciones,

b) aplicara a esas solicitudes, desde la fecha de aplicacion del presente Acuerdo, los
criterios de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como S tales criterios estuviesen
aplicandose en la fecha de presentacion de las solicitudes en ese Miembro, o si puede
obtenerse la prioridad y esta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud;

y

C) establecerd la proteccién mediante patente de conformidad con e presente Acuerdo
desde laconcesion delapatentey durante e resto deladuracion de lamisma, acontar
delafechade presentacién delasolicitud de conformidad con € articulo 33 del presente
Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de proteccién a que se hace
referencia en e apartado b).

En cuanto a apartado @) del parrafo 8 del articulo 70, & Grupo Especia constatod que,

... Lo dispuesto en € apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 exige alos Miembros de que
se trata establecer un medio por € que no solo pueda € ercerse adecuadamente € derecho a
presentar solicitudes anticipadas y puedan asignarse a éstas las fechas de presentacion y de
prioridad, sino que constituya ademés una solida base legd parapreservar lanovedad y prioridad
a partir de esas fechas, de modo que quede fuera de toda duda razonable que las solicitudes
presentadas por €l sistema de anticipacion y las eventual es patentes basadas en ellas no podran
ser rechazadas o invalidadas por € motivo de que, en lafecha de presentacion o de prioridad,
la materia para la que se pedia la proteccion no era patentable en € pais en cuestion ...*

#2Informe del Grupo Especial, parrafo 7.31.
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51. En opinion delalndia, un pais en desarrollo Miembro cumple las obligaciones que se derivan
del apartado @) del parrafo 8 del articulo 70 si establece un sistema de presentacién anticipada para
recibir, asignar unafechay archivar cadaunade las solicitudes de patente para productos farmacéuticos
0 productos quimicos para la agricultura de modo que se asignen de manera adecuada fechas de
presentacion y de prioridad a esas solicitudes de conformidad con los apartados b) y ¢) del parrafo 8
del articulo 70.* La India sostiene que € Grupo Especid establecié una obligacion adiciond -"de
crear la certezajuridicade que las solicitudes de patente y las eventual es patentes basadas en ellas no

serdn rechazadas o invalidadas en € futuro".3* Esto es, segln la India, error de derecho.

52. La cldusula primera del parrafo 8 del articulo 70 estipula que éste se aplica "[c]uando en la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda proteccién mediante
patente alos productos farmacéuticos ni alos productos quimicos para la agricultura de conformidad
con las obligaciones que le impone € articulo 27 ..." del Acuerdo sobre los ADPIC. El articulo 27
exige que puedan abtener se patentes " por todas|asinvenciones, sean de productos o de procedimientos,

entodosloscamposdelatecnologia’, con sujecionaciertasexcepciones. Sinembargo, de conformidad
con lo dispuesto en los parrafos 1, 2 y 4 del articulo 65, un pais en desarrollo Miembro puede aplazar

hastael 1° de enero de 2005 la concesién de protecci dn mediante patentes de productos en |os sectores
detecnol ogiaque no gozasen de proteccion en suterritorio en lafechagenera deaplicacidn del Acuerdo
sobrelos ADPIC paraél. El parrafo 8 dd articulo 70 serefiere expresay exclusivamente a situaciones
en las que un Miembro no concede, desde el 1° de enero de 1995, la proteccion mediante patente para

los productos farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura

53. SegUn sus propios términos, € apartado @) del parrafo 8 del articulo 70 se aplica " no obstante
lasdisposicionesdelaParte VI del Acuerdo sobrelosADPIC". LaParteVI deese Acuerdo, que consta
de los articulos 65, 66 y 67, estipula ciertas "disposiciones transitorias' para la aplicacion de
determinadas estipulaciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Evidentemente, esas "disposiciones

transitorias’, que permiten a los Miembros aplazar durante periodos establecidos® & cumplimiento

%#Comunicacion de la India como apelante, paginas 4-5.
%Comunicacion de la India como apelante, pégina 5.

%Seglin @ parrafo 1 del articulo 65 todos los Miembros tienen derecho a aplazar € cumplimiento de la mayoria
de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC durante un afio contado desde |a fecha de entrada en vigor
del Acuerdo sobrela OMC. Con arreglo a parrafo 2 del articulo 65, los paises en desarrollo Miembros tienen
derecho a una prorroga de otros cuatro afios. Cuando un pais en desarrollo Miembro estd obligado a ampliar
la proteccion mediante patentes a sectores de la tecnol ogia a los que no la concedia en la fecha genera de aplicacion
del Acuerdo sobrelos ADPIC paraéd, € parrafo 4 del articulo 65 prevé que ese pais en desarrollo podra aplazar
por un periodo adiciona de cinco afios la aplicacién de las disposiciones sobre patentes de productos para esos
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de ciertas obligaciones previstas en e Acuerdo sobre los ADPIC, no se aplican a pérrafo 8 del
articulo 70. Asi pues, aungue se han previsto "disposiciones transitorias' que conceden en particular
alos paises en desarrollo Miembros més tiempo para dar cumplimiento a algunas de las obligaciones
gue lesimpone & Acuerdo sobre los ADPIC, no hay ninguna de tales " disposiciones transitorias' para

las obligaciones resultantes del parrafo 8 ddl articulo 70.

54. El apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 impone alos Miembros la obligacion de establecer
"un medio" por & cual puedan presentarse solicitudes anticipadas " desde |a fecha de entrada en vigor
del Acuerdo sobrelaOMC". Asi pues, esta obligacion esta en vigor desde € 1° de enero de 1995.
La cuestion que tenemos ante nosotros en esta apelacion no es la de saber si esta obligacion existe o
estdyaenvigor. Esclaro que existey lo esiguamente que estd en vigor ya. Lacuestion que se nos
presentaen esta apelacion es: ¢cud es precisamente e "medio” para presentar solicitudes anticipadas
previsto y exigido por lo dispuesto en € apartado a) del parrafo 8 del articulo 70? Para responder

a esta pregunta debemos interpretar los términos de ese apartado.

55. Coincidimos con € Grupo Especid en que"[€]l andisisdel sentido corriente de éstos términos
no conduce por si solo aunainterpretacion definitivade qué clasede" medio" requiere este apartado” . *
Por tanto, de conformidad con la norma genera de interpretacion de los tratados establecida en e
articulo 31 de la Convencién de Viena, para discernir € significado de los términos del apartado a)
del parrafo 8 del articulo 70 debemos leer esa disposicion en su contexto y ala luz del objeto y fin
del Acuerdo sobre los ADPIC.

56. Los apartados b) y ¢) del parrafo 8 del articulo 70 son parte del contexto para interpretar e
apartado &) del mismo pérrafo. Esos apartados b) y ¢) del parrafo 8 del articulo 70 requieren que el
"medio" establecido por un Miembro en virtud de lo dispuesto en € apartado a) del mismo parrafo
permita la presentacion de solicitudes de patentes para productos farmacéuticos y productos quimicos
agricolas a partir del 1° de enero de 1995 y preserve las fechas de presentacion y prioridad de esas
solicitudes de manera que los criterios de patentabilidad puedan aplicarse a partir de esas fechasy de
modo que la proteccion mediante patente que eventua mente se conceda lleve retrospectivamente la

fecha de presentacion. A este respecto, estamos de acuerdo con € Grupo Especia en que

sectores de la tecnologia.

®Informe del Grupo Especial, parrafo 7.25.
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... paraimpedir la pérdida de la novedad de una invencion ... las fechas de presentacion y
deprioridad debentener un slido fundamento legal demodo quelasdisposicionesdel parrafo 8
del articulo 70 puedan cumplir suobjetivo. Ademas, si laprioridad seconcede, lapresentacion
de unasolicitud debe dar al solicitante el derecho areclamar, sobre labase de una presentacion
anterior paralainvencion relvindicada, la prioridad con respecto a solicitudes cuyas fechas
de presentacion o de prioridad sean posteriores. Sin unasfechas de presentaciony de prioridad
legamente solidas, & mecanismo que ha de establecerse sobre la base del péarrafo 8 del
articulo 70 resultaria indtil ...%

57. Es claro que e Grupo Especial tiene razon en esto. Aqui su interpretacidn es coherente con
el objeto y propdsito del Acuerdo sobre los ADPIC. Este Acuerdo toma en consideracion, entre otras
cosas, "la necesidad de fomentar una proteccion eficaz y adecuada de los derechos de propiedad
intelectual".® Estimamos que &l Grupo Especial constaté acertadamente que € " medio" que Miembro
de que se trata esté obligado a establecer en virtud del apartado @) del parrafo 8 del articulo 70 debe
autorizar "€l derecho a presentar solicitudes anticipadas y la asignacion de fechas de prioridad a esas
solicitudes".* Ademés, € Grupo Especial constaté acertadamentequee " medio" quehadeestablecerse
en virtud del apartado @) del parrafo 8 del articulo 70 debe proporcionar "un sdlido fundamento legal
para preservar la novedad y la prioridad desde esas fechas'.*’ Estas constataciones se derivan

inevitablemente de la necesaria aplicacion de los apartados b) y ¢) del parrafo 8 ddl articulo 70.

58. Sin embargo, no coincidimos con € Grupo Especia en que lo dispuesto en e apartado a) del
parrafo 8 del articulo 70 exige que un Miembro establezca un medio que elimine "toda duda razonable
de que las solicitudes presentadas por € sistema de anticipacion y las eventua es patentes basadas en
ellas no podrén ser rechazadas o invalidadas por € motivo de que, en lafecha de presentacion o de
prioridad, la materia para la que se pedia la proteccién no era patentable en el pais en cuestion ...".*
La India tiene derecho, en virtud de las "disposiciones transitorias' de los parrafos 1, 2 y 4 del
articulo 65, a aplazar hasta € 1° de enero del afio 2005 la aplicacion ddl articulo 27 a las patentes
de productos farmacéuticos y productos quimicos agricolas. En nuestra opinién, €l apartado a) del

parrafo 8 del articulo 70 obliga a la India a establecer un mecanismo lega para la presentacion de

¥Informe del Grupo Especial, parrafo 7.28.
®predmbulo del Acuerdo sobre los ADPIC.
*®Informe del Grupo Especial, parrafo 7.31.
“Informe del Grupo Especial, parrafo 7.31.

“bid.
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solicitudes anticipadas que constituya un solido fundamento legal para preservar la novedad de las
invenciones y la prioridad de las solicitudes desde las fechas de presentacion y prioridad pertinentes.

Nada més.

59. Pero, ¢gqué es un solido fundamento legal en e derecho de la India? Para responder a esta
pregunta, debemosrecordar primeramente unaimportante normageneral del Acuerdo sobrelosADPIC.

El parrafo 1 de su articulo 1 dispone en su parte pertinente que:

L os Miembros podrén establecer libremente e método adecuado paraaplicar |as disposiciones
del presente Acuerdo en e marco de su propio sistemay practica juridicos.

Por consiguiente, losMiembrostienen libertad paradecidir lamejor manerade cumplir las obligaciones
que les impone & Acuerdo sobre los ADPIC en e contexto de su respectivo ordenamiento juridico.
Y, en tanto que Miembro, la India puede "establecer libremente e método adecuado” para cumplir

las obligaciones que le impone ese Acuerdo en e contexto de su propio sistema juridico.

60. Lalndiainsiste en que asi 10 ha hecho, y sostiene que ha establecido mediante "instrucciones
administrativas'*?, un medio compatible con |as disposiciones del apartado a) del parrafo 8 ddl articulo 70
del Acuerdo sobre los ADPIC. Segln la India, esas "disposiciones administrativas' establecen un
mecanismo que constituye un sdlido fundamento legal para preservar la novedad de las invenciones
y la prioridad de las solicitudes desde |as fechas pertinentes de presentacion y prioridad, de manera
compatible con el apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. Segun la
India, medianteesas"instruccionesadministrativas' sehaordenado alaOficinade Patentesque archive
por separado las solicitudes de patentes de productos farmacéuticos y productos quimicos agricolas,
para futuras actuaciones de conformidad con e pérrafo 8 de articulo 70, y se han dado instrucciones
a Interventor general de patentes, dibujosy modelosy marcas defébricay decomercio (" Interventor™)
de que no las envie a ningn examinador hasta el 1° de enero de 2005. Segln la India, estas
"instrucciones administrativas' son legalmente vélidas en lalegislacion india®, pues sereflgan en la

declaracion hecha por e Ministro ante €l Parlamento €l dia 2 de agosto de 1996. Y, segin la India

Hay ... certeza absoluta, de que la India, cuando hayan de concederse las patentes de
conformidad con lo dispuesto enlosapartadoshb) y ¢) del parrafo 8 del articulo 70, podradecidir
conceder esas patentes sobre la base de las solicitudes actualmente presentadas y establecer

“’Este esel término con quelalndiadesignasu medida. Comunicacion delalndiacomo apelante, pagina 10.
“Respuestas de la India a las preguntas hechas en la audiencia.

“Informe del Grupo Especial, anexo 2.
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lanovedady prioridad delasinvenciones en funcién delafecha detales solicitudes.*® (cursivas

ahadidas).
61. LaIndia no hafacilitado a Grupo Especia ni a nosotros ninguin texto de esas "instrucciones
administrativas'.
62. Cualquiera que sea su contenido o0 su importancia, estas "instrucciones administrativas' no

eran el "medio" inicial elegido por e Gobierno de la India para cumplir las obligaciones que impone
aeste pais € apartado @) del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. La preferencia
inicial del Gobierno delalndiaparaimplantar un"medio" de presentacion delas solicitudes anticipadas
en e marco de apartado @) del parrafo 8 del articulo 70 era la Orden de patentes (modificacion)
("Orden"), promulgada por € Presidente de la India € 31 de diciembre de 1994 con arreglo a
articulo 123 delaConstitucién delalndia. Esearticulo facultaal Presidente parapromulgar unaOrden
cuando € Parlamento no se encuentre en periodo de sesionesy € Presidente tenga el convencimiento
de que" existen circunstancias que hacen necesario queé actiede manerainmediata’. Lalndianotificd
esa Orden a Consgjo de los ADPIC e 6 de marzo de 1995, de conformidad con € parrafo 2 del
articulo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC.*® Con arreglo a los términos del articulo 123 de la
Constitucion delalndia, laOrden expir6 el 26 demarzo de 1995, sei's semanasdespuésdelareanudacion
del periodo de sesiones del Parlamento. Vino después un intento infructuoso de aprobar un Proyecto
deley de patentes (modificacion) de 1995, paraaplicar de manerapermanenteel contenido delaOrden.*
Ese Proyecto de ley se presentd ala Camara baja en marzo de 1995. Después de aprobado por esta
Cémaraseremitio aunaComision especia delaCéamaraataparasu examen einforme. Sin embargo,
el Proyecto de ley no se promulgd después porque el Parlamento fue disuelto € 10 de mayo de 1996.
De estas actuaciones se desprende claramente que e Gobierno de la India consideraba inicialmente
que era necesario promulgar la legislacién de reforma para dar cumplimiento a sus obligaciones
dimanantes del apartado a) del parrafo 8 del articulo 70. Ello no obstante, la India mantiene que las
"instruccionesadministrativas' dictadas en abril de 1995 mantuvieron efectivamentevigente d sistema
de presentacién anticipada de solicitudes establecido mediante la Orden, 1o que evitaba la necesidad

de unareformaformal de laLey de Patentes y de una nueva notificacién al Consgjo de los ADPIC.*®

“Comunicacion de la India como apelante, pégina 8.

“|P/N/1/IND/1, 8 de marzo de 1995.

4"Observamos que un grupo de expertos aconsgj6 a Gobierno de la India que se requeria una base juridica
formal para que d sistema de presentacion de solicitudes anticipadas fuera vaido en virtud de lalegislacion de

lalndia. Véase @ Informe del Grupo Especial, parrafo 7.36.

“Respuesta de la India a las preguntas formuladas en la audiencia.
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63. En cuanto a las "instrucciones administrativas' de la India, € Grupo Especia constatd que
"laprécticaadministrativaactua creacierto grado deinseguridad juridicapues exige alosfuncionarios
de la India que ignoren determinadas disposiciones obligatorias de la Ley de Patentes'*; y que "aun
cuando los funcionarios de la Oficina de Patentes no examinen y rechacen las solicitudes presentadas
anticipadamente, un competidor podria conseguir un mandamiento judicia que lesforzara ahacer ese

examen para obtener la denegacion de una reivindicacién de patente”.>

64. La India aduce que e Grupo Especial incurrié en error en su trato de la legislacion interna
de la India porque esa legislacion es un hecho que debe establecer ante un tribunal internaciond la
parte que se fundaen ella. En opinidn de laIndia, e Grupo Especial no evaud lalegislacion india
como un hecho que debian establecer los Estados Unidos, sino més bien como una legislacion que
debia interpretar el Grupo Especial. La India aduce que el Grupo Especia debia haber concedido
alalndiad beneficio deladudaen cuanto alacondicion juridicadel sistemade presentacion anticipada
en lalegislacion naciona de lalndia. Este pais pretende ademés que € Grupo Especia debia haber

pedido a la India orientacién en las cuestiones de interpretacion de esa legislacion. >

65. En derecho internaciona publico, untribunal internaciona puedetratar laley internadevarias
maneras.® Laley internapuede servir de pruebade hechosy puede proporcionar pruebasdelapréctica
del Estado. Sin embargo, la ley interna puede también constituir una prueba de cumplimiento o
incumplimiento de obligacionesinternaciondes. Por gemplo, en d caso Determinados intereses alemanes

en la alta Slesia polaca, la Corte Permanente de Justicia Internaciona observé que:

Puede preguntarse si no plantea una dificultad € hecho de que la Corte haya de ocuparse de
laley polaca de 14 de julio de 1920. Sin embargo, tal no parece ser e caso. Desde € punto
devistadel derecho internacional y dela Corte que es su 6rgano, las leyes internas son meros
hechos que expresan lavoluntad y congtituyen las actividades de los Estados, de la misma manera
gue las decisiones legales y las medidas administrativas. Ciertamente no incumbe a la Corte
interpretar la legislacion polaca en cuanto tal; pero nada impide a la Corte emitir un juicio
sobre la cuestion de si, al aplicar esa legislacion, Polonia actia en conformidad con las
obligaciones que le impone para con Alemania la Convencion de Ginebra.>® (Cursivas afiadidas.)

“Informe del Grupo Especial, parrafo 7.35.
FInforme del Grupo Especial, parrafo 7.37.
SIComunicacion de la India como apelante, péginas 13y 15.

%2/ éase por gemplo, |. Brownlie, Principles of Public International Law, 4th ed. (Clarendon Press, 1990),
paginas 40-42.

5[1926], PCIJ, Series A, N° 7, pagina 19.
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66. En € caso presente, el Grupo Especid se limitaba a cumplir su cometido al determinar si las
"instrucciones administrativas" de laIndia parala recepcion de las solicitudes anticipadas estaban en
conformidad con |as obligaci ones dimanantes para ese pais del apartado @) del parrafo 8 del articulo 70
del Acuerdo sobrelos ADPIC. Esclaro que para determinar si la Indiaha cumplido las obligaciones
que le impone ese apartado es esencia un examen de |os aspectos pertinentes de lalegislacion interna
delalndiay, en particular, de las disposiciones pertinentes de la Ley de Patentes en cuanto guardan
relacion conlas"instruccionesadministrativas'. Sencillamente, el Grupo Especial noteniamodo alguno
de determinarlo sin hacer un examen delalegislacion delalndia. Sin embargo, como en el caso antes
citado que se presento ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el caso presente el Grupo
Especia no estaba interpretando laley delalndia"en cuanto tal"; més bien examinabalalegislacion
india exclusivamente a efectos de determinar si la India habia cumplido sus obligaciones dimanantes
del Acuerdo sobrelos ADPIC. Decir quee Grupo Especia debiahaber hecho ago distinto equivadria
aafirmar que sélo lalndia puede evduar si lalegislacion india es compatible con |as obligaciones que

impone a este pais el Acuerdo sobre la OMC. Es claro que esto no puede ser asi.

67. Anteriores grupos especiades ded GATT/OMC también han hecho examenes detallados de la
legislacion interna de algin Miembro a evaluar su conformidad con | as correspondientes obligaciones
adquiridasen el GATT/OMC. Por ejemplo, e Grupo Especial que se ocupé del caso Estados Unidos -
Articulo 337 dela Ley arancelaria de 1930>, hizo un examen detallado de lalegislacion y la préctica
pertinentes de los Estados Unidos, con inclusion de los recursos previstos en e articulo 337 y las
diferenciasexistentesentrelos procedi mientos en materiade patentestramitados conformeaesearticulo
y los procedimientos de los tribunales federales de distrito, para determinar que € articulo 337 era
incompatible con € pérrafo 4 del articulo |11 del GATT de 1947. EIl presente nos parece un caso

comparable.

68. Y de la misma manera que en €l caso presente era necesario que e Grupo Especid tratase
dellegar aunacomprension detalladadel funcionamiento delal ey de Patentesen cuanto guardarelacion
con las "instrucciones administrativas' para evaluar el cumplimiento por laIndia de las obligaciones
que le corresponden en virtud del apartado a) del parrafo 8 del articulo 70, también es necesario que
Nosotros en esta apelacion revisemos el examen de esa legislacion interna de la India, hecho por €

Grupo Especial.

69. Paraellotenemos queexaminar lasdisposicionesconcretasdelal ey dePatentes. El apartado a)

del parrafo 5 de esa L ey estipula que no son patentables las sustancias " destinadas a utilizacion o que

*Adoptado e 7 de noviembre de 1989, IBDD 365402.
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puedan ser utilizadas como alimentos, medicinas o productos farmacéuticos'. "Cuando se haya
presentado la descripcion completa relativa a una solicitud de patente”, e parrafo 1) del articulo 12
obligaa Interventor aremitir lasolicitudy ladescripcionaun examinador. Por otraparte, €l parrafo 2)
del articulo 15 de la Ley de Patentes estipula que € Interventor "denegard" toda solicitud relativa a
una sustancia que no sea patentable. Coincidimos con & Grupo Especial en que estas disposiciones
de la Ley de Patentes son obligatorias.®® Y, a igual que € Grupo Especial, no estamos convencidos
dequelas"instruccionesadministrativas' delalndiatengan primaciasobrelasdisposicionesobligatorias
contrarias a ellas de la Ley de Patentes.®® Observamos también que al publicar estas "instrucciones
administrativas' €l Gobierno de laIndiano se prevalié de las disposiciones del articulo 159 delalLey
de Patentes que permiten al Gobierno Centra "elaborar reglamentos para aplicar las disposiciones de
laLey", ni del articulo 160 de laLey de Patentes, que exige que esos reglamentos se lleven alas dos
cadmaras del Parlamento indio. La India nos dice que esos reglamentos no eran necesarios para las
"instrucciones administrativas' de que agqui se trata. Pero también esto parece contradecir las

disposiciones obligatorias de la Ley de Patentes.

70. No llega a convencernos la explicaciéon de la India de esas aparentes contradicciones. En
consecuencia, ho estamos convencidos de que las "instrucciones administrativas' delaIndiahubieran
prevaecido ante unaimpugnacion juridica amparadaen laLey de Patentes. Y, por consiguiente, tampoco
estamos convencidosde quelas” instruccionesadministrativas' delalndiaproporcionen unfundamento
legal sdlido para preservar la novedad y la prioridad de las solicitudes desde las fechas pertinentes

de presentacién y prioridad.

71. Por estos motivos, coincidimos con laconclusion del Grupo Especial de quelas"instrucciones
adminigtrativas' dadas por laIndiapararecibir las solicitudes anticipadas de proteccion son incompatibles
con e apartado @) del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

72. LaIndia aduce € argumento adiciona de que € Grupo Especid incurrié en error a aplicar
lacargadelapruebaen su evaluacion delalegislacion internadelalndia En concreto, lalndiaaduce
gue € Grupo Especia, habiendo exigido meramente que los Estados Unidos suscitasen "dudas
razonables' que sugirieran una violacion del parrafo 8 del articulo 70, traslad6 ala Indiala carga de

despejar esas dudas.*

*Informe del Grupo Especial, parrafo 7.35.
%Informe del Grupo Especial, parrafo 7.37.

S"Comunicacion de la India como apelante, pégina 12.
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73. El Grupo Especia declaralo siguiente:

Como se sefiala en e Informe del Organo de Apelacion en € caso de las Camisas y blusas
"una parte que aega la infraccién de una disposicion del Acuerdo sobre la OMC por otro
Miembro debe afirmar y probar su aegacion”. En e caso presente, son los Estados Unidos
quienes alegan unainfraccion por laIndiadel parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC. Por consiguienteaellosincumbe presentar pruebasy argumentos juridicos suficientes
para demostrar que la medida de la India es incompatible con las obligaciones adquiridas por
este pais en virtud del parrafo 8 del articulo 70. En nuestra opinién, los Estados Unidos han
presentado eficazmente esas pruebas y argumentos. Entonces, ... pasaalalndiala cargade
presentar pruebas y argumentos para refutar la aegacion. No estamos convencidos de que
la India haya logrado hacerlo (se han suprimido las notas).*®

74. Estadeclaraciondel Grupo Especia esunacalificacionjuridicamentecorrectadel planteamiento
de la carga de la prueba que hicimos en € caso Estados Unidos - Camisas y blusas.* Sin embargo,
no basta con que un Grupo Especial enuncie € planteamiento correcto de la carga de la prueba; un
grupo especia debe también aplicar correctamente la carga de la prueba.  Una lectura cuidadosa de
losparrafos 7.35y 7.37 del Informe del Grupo Especial revelaque éste asi |0 hizo en el caso presente.
Esos parafos muestran que los Estados Unidos presentaron pruebas y argumentos de que las
"instrucciones administrativas' de la India referentes a las solicitudes de proteccion anticipada eran
juridicamente insuficientes para que su aplicacion pudieratener la primacia sobre la de determinadas
disposicionesobligatoriasdelal ey de Patentes. Lalndiapresentd pruebasy argumentos derefutacion.
LaIndiainterpreta erroneamente lo que dijo & Grupo Especia acerca de las "dudas razonables'. El
Grupo Especid no exigio que los Estados Unidos suscitasen meramente " dudas razonables' paratradadar
alalndialacarga de la prueba. Mas bien, después de exigir debidamente que los Estados Unidos
establecieran una presuncion y después de haber oido los argumentos y pruebas de refutacion de la
India, el Grupo Especia lleg6 alaconclusiénde qued tenia" dudasrazonables' dequelasinstrucciones
administrativastuvieran primaciasobrelalegislacion obligatoriaen caso de que se entablase unaaccion

ante un tribunal de la India

75. Por estosmotivos, concluimosque e Grupo Especia aplicd correctamentelacargadelaprueba
a evaluar la compatibilidad de la legislacién interna de la India con € apartado &) del parrafo 8 del
articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

%®Informe del Grupo Especial, parrafo 7.40.

®Adoptado € 23 de mayo de 1997, WT/DS33/AB/R, pégina 16.
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VIlI. Parrafo 9 dd articulo 70

76. El texto del parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC es € siguiente:

Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de
conformidad con € parrafo 8 @), se concederén derechos exclusivos de comercializacion, no
obstante las disposiciones de la Parte VI, durante un periodo de cinco afios contados a partir
de la obtencién de la aprobacion de comercializacion en ese Miembro o hasta que se conceda
o0 rechace una patente de producto en ese Miembro si este periodo fuera més breve, siempre
gue, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya
presentado una solicitud de patente, se hayaconcedido una patente para ese producto y se haya
obtenido la aprobacién de comerciaizacion en otro Miembro.

77. Acercadd péarrafo 9 del articulo 70, € Grupo Especia constaté lo siguiente:

Sobre la base de las reglas usuales de interpretacion de los tratados, hemos llegado a la
conclusion de que, en virtud de las disposiciones del parrafo 9 del articulo 70, debe haber un
mecanismo dispuesto para otorgar derechos exclusivos de comercidizacién en cuaquier momento
posterior ala fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.®°

78. LaIndiaaduce que € parrafo 9 del articulo 70 establece una obligacion de conceder derechos
exclusivos de comercializacion paraun producto que seaobjeto de unasolicitud de patente en €l marco
del apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 cuando se hayan cumplido todas las demas condiciones
especificadas en dicho parrafo 9.%* LaIndia sostiene que hay muchas disposiciones del Acuerdo sobre
los ADPIC que, a diferencia del parrafo 9 del articulo 70, obligan expresamente a los Miembros a
modificar sulegislaciéninternaparafacultar asusautoridades naciona esatomar determinadas medidas
antes de que surja realmente la necesidad de tomarlas.®* La India mantiene que la interpretacion del
parrafo 9 del articulo 70 hecha por e Grupo Especial tiene como consecuencia que las disposiciones
transitoriasdel articul o 65 permiten alos paisesen desarrollo Miembros aplazar |os cambioslegislativos

en todos los sectores de la tecnologia excepto en "los més sensibles’, |os productos farmacéuticos y

OInforme del Grupo Especial, parrafo 7.60.
#Comunicacion de la India como apelante, pégina 19.

®lbid., por giemplo, la India afirma que segln los articulos 42 a 48 del Acuerdo sobre los ADPIC, las
autoridades judiciaes delosMiembros " estaran facultadas' paraconceder ciertosderechos. El articulo 51 obliga
alos Miembros a "adoptar procedimientos' que permitan a los titulares de los derechos impedir e despacho
de aduana de mercancias falsificadas o pirata. El parrafo 2 del articulo 39 obliga a los Miembros a dar a las
personas fisicas y juridicas "la posibilidad de impedir" la divulgacién de informacion. De conformidad con €
parrafo 1 ddl articulo 25 "los Miembros estableceran la proteccion” de determinados dibujosy modelosindustriales,
y €l parrafo 2 del articulo 22 obligaalos Miembros a"arbitrar 1os medios legales para que las partes interesadas
puedan impedir" determinados usos ilicitos de las indicaciones geograficas. La India afirma ademés que es
reveladora una comparacion de los términos del parrafo 9 del articulo 70 con los ddl articulo 27 segin € cud
"las patentes podran obtenerse’ por las invenciones.
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productos quimicos paralaagricultura. Lalndiaaegaque e Grupo Especial convirtié unaobligacion

de tomar medidas en & futuro en una obligacién de tomarlas inmediatamente.®

79. L osargumentos delalndiadeben examinarsealaluz del parrafo 4 del articulo XV1 del Acuerdo

sobre la OMC, que estipula lo siguiente:

Cada Miembro se asegurard de la conformidad de sus leyes, reglamentos y
procedimientos administrativos con las obligaciones que le imponen los Acuerdos anexos.

80. Ademas, lalndiareconocié ante el Grupo Especia y enlapresente apelacion que, en € derecho
indio, es necesario promulgar legislacion para conceder derechos exclusivos de comercidizacion en
cumplimiento de las disposiciones del parrafo 9 del articulo 70. Esto estabayaimplicito en la Orden,
gue contenia disposiciones de detal | adas parala concesién de derechos exclusivos de comercializacion
en la India a partir del 1° de enero de 1995. Sin embargo, con la expiracion de la Orden € 26 de
marzo de 1955 no quedd ninguna base juridicay, a no haberse promulgado € proyecto de Ley de
Patentes (modificacion) de 1995 por la disolucion del Parlamento € 10 de mayo de 1996, no existe
actualmente ninguin fundamento juridico paralaconcesién de derechos exclusivos de comercializacion
enlalndia Lalndianatificd d Consgo delos ADPIC lapromulgacion de la Orden, de conformidad
con lo dispuesto en € péarrafo 2 del articulo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC*, pero todavia no ha
notificado al Consgo de los ADPIC que la Orden ha expirado.

81. Habida cuenta de que la India ha admitido la necesidad de legislacion para conceder derechos
exclusivos de comerciaizacion en cumplimiento del parrafo 9 del articulo 70 y que actua mente no
posee esa legislacion, la cuestion que nosotros debemos considerar en la presente apelacion es si
hecho de no tener establecido un mecanismo para conceder derechos exclusivos de comerciaizacion
con efecto a partir dela fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobrela OMC constituye unainfraccion

de las obligaciones que impone alaIndia €l parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

82. Por sus propios términos, € parrafo 9 del articulo 70 se aplica Unicamente en situaciones en
gue sehaya presentado unasolicitud de patente de producto en el marco delo dispuesto en el apartado a)
del parrafo 8 dd articulo 70. Al igua que éste apartado, € parrafo 9 del mismo articulo 70 se aplica
"no obstantelas disposicionesdelaParteVI". Enel parrafo 9 dd articulo 70 se hacereferenciaexpresa

a apartado @) del parrafo 8 del mismo articulo y ambas disposi ciones prevén conjuntamente una serie

8Comunicacion de la India como apelante, pégina 21.

% P/N/1/IND/1, 8 de marzo de 1995.
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dederechosy obligaciones que se aplican durantelos periodostransitoriosestipuladosen € articulo 65.
Es obvio pues que tanto € apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 como e pérrafo 9 del mismo
articulo 70 estan destinados a aplicarse desde lafecha de entrada en vigor del Acuerdo sobrela OMC.

83. La Indiatiene obligacion de aplicar las disposiciones del parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo
sobre los ADPIC apartir de lafecha de entrada en vigor del Acuerdo sobrela OMC, esto es, € 1° de
enero de 1995. La India reconoce que necesita legislacion para cumplir esta obligacion. La India
no hapromulgado tal legislacion. Paradar significadoy efecto alosderechosy obligaciones dimanantes
del parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobrelos ADPIC esalegislacion deberiahaber estado en vigor
desde e 1° de enero de 1995.

84. Por estos motivos, coincidimos con el Grupo Especia en quelalndiadeberiahaber establecido
un mecanismo para la concesion de derechos exclusivos de comercializacién desde la fecha de entrada
en vigor del Acuerdo sobre la OMC y, por consiguiente, también estamos de acuerdo con € Grupo
Especia en que la India infringe lo dispuesto en € parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC.

VIIl. Articulo 63

85. La India aduce que, segun los articulo 3, 7y 11 del ESD, un grupo especia solo puede hacer
constataciones sobre |as cuestiones que le hayan sometido las partes en la diferencia. Teniendo esto
presente, lalndia afirmaque el Grupo Especia fue més alade las competencias que le otorgael ESD
al decidir sobrelaalegacion subsidiariade los Estados Unidosrelativaa articulo 63 del Acuerdo sobre
los ADPIC tras haber aceptado en primer lugar laadegacion principa de los Estados Unidos de infraccion
del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.%

86. L os hechos son los siguientes: € mandato del Grupo Especia® hace referencia ala solicitud
de establecimiento de un grupo especiad® hecha por los Estados Unidos. En su peticién de
establecimiento de un grupo especia en e caso presente los Estados Unidos no incluyeron ninguna

alegacién en e marco del articulo 63.% En su primera comunicacion escrita al Grupo Especial, los

®Comunicacion de la India como apelante, pégina 24.
WT/DSB0/5, de 5 de septiembre de 1997.
'\WT/DS50/4, de 8 de noviembre de 1996.

#lbid.
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Estados Unidos no mencionaron € articulo 63. Solo en la primera reunion sustantiva de las partes
con € Grupo Especia plantearon los Estados Unidos por primera vez una alegacion alternativa en

e marco del articulo 63.

87. En & caso Estados Unidos - Camisas y blusas, dijimos que "un Grupo Especia solo necesita
tratar las aegaciones que se deben abordar pararesolver € asunto debatido en la diferencia’.®® Esto
significa que un grupo especid tiene libertad para determinar |as degaciones que debe tratar pararesolver
ladiferenciaentrelas partes -siempre que esas al egaciones estén comprendidas en € mandato del grupo
especia. En més de unaocasion hemosinsistido en laimportanciafundamenta del mandato del grupo
especid. En e caso Comunidades Europeas - Régimen para la importacion, venta y distribucion de
bananos (" Comunidades Europeas - Bananos'), constatamos que "lo que fija las alegaciones de las
partes reclamantes en relacion con e asunto sometido al OSD es el mandato del Grupo Especia, que
seregulaend articulo 7 del ESD".”™ Enél caso Brasil - Medidas que afectan al coco desecado (" Brasil

- Coco desecado"), afirmamos lo siguiente:

El mandato de un grupo especial esimportante por dos motivos. En primer lugar, € mandato
cumple un importante objetivo en cuanto al debido proceso, asaber, proporcionaalas partes
y alos terceros informacion suficiente con respecto a las aegaciones que se formulan en la
diferencia con miras a darles la oportunidad de responder a los argumentos del reclamante.
En segundo lugar, establece la competencia del Grupo Especia al definir las aegaciones
concretas planteadas en la diferencia. ™

88. En e Informe relativo a ese mismo caso (Brasil - Coco desecado) dijimos también que todas
las a egaciones deben estar incluidas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial para que
queden comprendidas en e mandato de éste, sobre la base de la préctica de los Grupos Especiaes
constituidos en € marco del GATT de 1947 y de los Cédigos de la Ronda de Tokyo.”? Esa préctica
anterior exigia que, para formar parte del "asunto" sometido a examen de un Grupo Especia, una
alegacion tenia que estar incluida en los documentos aludidos en el mandato o contenida en éste.
Siguiendo esta préctica anterior y aplicando las disposiciones del ESD, hicimos observar en e caso
Comunidades Europeas - Bananos que hay unaimportante diferenciaentrel asal egacionesidentificadas
en la solicitud de establecimiento de un grupo especial, que determinan € mandato de éste de

conformidad con € articulo 7 del ESD, y los argumentos que apoyan esas al egaciones, que se exponen

®Adoptado € 23 de mayo de 1997, WT/DS33/AB/R, péagina22. Unanota correspondiente aesta frase dice
losiguiente: "d "asunto debatido" es e "asunto sometido al OSD" de conformidad con € articulo 7 del ESD".

Adoptado € 25 de septiembre de 1997, WT/DS27/AB/R, parrafo 145.
"Adoptado e 20 de marzo de 1997, WT/DS22/AB/R, pégina 25.

lbid.
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y aclaran progresivamente en | as primeras comuni caciones escritas, losescritosderéplica, y laprimera
y segunda reuniones del grupo especia con las partes a medida que € caso avanza. En ese Informe

dijimos lo siguiente:

El parrafo 2 del articulo 6 del ESD exige que en la solicitud de establecimiento de un grupo
especia se especifiquen no los argumentos, pero si las alegaciones, de forma suficiente para
que la parte contra la que se dirige la reclamacion y los terceros puedan reconocer 10s
fundamentos de derecho de la reclamacién. En caso de que no se especifique en la solicitud
una alegacion, los defectos de la solicitud no pueden ser " subsanados' posteriormente por la
argumentacion de la parte reclamante en su primera comunicacion escrita a grupo especia
0 en cual esquiera otras comunicaciones o declaraciones hechas posteriormente en el curso del
procedimiento del grupo especial.”

89. Asi pues, paraformar parte del mandato de un grupo especia en un caso determinado, una
alegacion tiene que estar incluida en la solicitud de establecimiento del grupo especial. En € caso
presente, tras describir las obligaciones que imponen €l articulo 27 y los parrafos 8 y 9 del articulo 70
del Acuerdo sobrelos ADPIC, lasolicitud de establecimiento del grupo especial hechapor los Estados

Unidos decia en su parte pertinente lo que sigue:

... El ordenamiento juridico de la India parece incompatible con las obligaciones dimanantes
del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular de sus articulos 27, 65y 70 ...

En consecuencia, 1os Estados Unidos solicitan respetuosamente el establecimiento de un grupo
especia para que examine este asunto a laluz del Acuerdo sobre los ADPIC y constate que
el ordenamiento juridico de la India no se gusta a las obligaciones dimanantes de los
articulos 27, 65y 70 del Acuerdo sobrelosADPIC, y anulao menoscabal asventgjasresultantes
directa o indirectamente para los Estados Unidos de dicho Acuerdo.™

0. En cuanto a articulo 63, lacomoda formula"en particular” es sencillamente inadecuada para
"identificar lasmedidas concretasen litigioy hacer unabreve exposicion delos fundamentos de derecho
delareclamacion, que seasuficiente parapresentar € problemacon claridad”, como exige el parrafo 2
del articulo 6 del ESD. S esaformulaincorporael articulo 63, ¢qué articulo del Acuerdo sobre los
ADPIC noincorpora? Por consiguiente esaformulaesinsuficiente paraincluir en el mandato del Grupo

Especia una aegacion relativa a articulo 63.

1. En e caso Comunidades Europeas - Bananos, aceptamos la opinion de ese Grupo Especia
de que "basta que las partes reclamantes enumeren las disposiciones de los acuerdos concretos que

se alega que han sido vulnerados, sin exponer argumentos detallados acerca de cudl es son |0s aspectos

"Adoptado € 25 de septiembre de 1997, WT/DS27/AB/R, parrafo 143.

"WT/DS50/4, 8 de noviembre de 1996.
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concretos de las medidas en cuestion que guardan relacion con las distintas disposiciones concretas
de esos acuerdos”, y coincidimos también con el Grupo Especia en que lasolicitud en aquel caso tenia
un grado de especificidad suficiente que cumplialos " requisitos minimos" establecidos en el parrafo 2
del articulo 6 del ESD.”™ En cambio, en el caso presente no se identifica la disposicion especifica de
un acuerdo queseaegaquehasidoinfringida. Estonollegaalos"requisitosminimos" que aceptamos

en e caso Comunidades Europeas - Bananos.

92. También tomamos nota de la afirmacion del Grupo Especia de que "decidid, a principio de
laprimerareunion sustantivacelebradael 15 deabril de 1997, que se considerariantodas|asaegaciones
de derecho si se hacian antesdel final de esareunion; y estadecision fue aceptada por ambas partes”. ”®
Consideramos que esta afirmacion no es en absoluto convincente para hacer avanzar € argumento
presentado por los Estados Unidosaesterespecto. Y consideramos que laafirmacion no es compatible
con laletrani con e espiritu del ESD. S bien los grupos especiales tienen cierta discrecionalidad
paraestablecer sus propios procedimientos de trabajo, esadiscrecionalidad no estan ampliacomo para
modificar las disposiciones defondo del ESD. Con toda certeza, € parrafo 1 del articulo 12 del ESD
estipulalo siguiente: "L os grupos especiaes seguiran los Procedimientos de Trabagjo que se recogen
en e apéndice 3, a menos que & grupo especial acuerde otra cosa tras consultar a las partes en la
diferencia’. Sin embargo esto es todo lo que dice. Ningunadisposicion del ESD faculta a un grupo
especia paradesestimar o modificar otras disposiciones explicitas de este instrumento. El &mbito de
autoridad de un grupo especia queda establecido en su mandato que serige por € articulo 7 del ESD.
El grupo especial sdlo puede examinar las aegaciones que tiene autoridad para examinar en virtud
de su mandato. El grupo especial no puede asumir un &mbito de autoridad que no tiene. En € caso
presente, € articulo 63 no estaba comprendido en e ambito de autoridad del grupo especia definido
por su mandato. Por consiguiente, € grupo especia no estaba facultado para examinar la alegacion

aternativa hecha por los Estados Unidos en e marco del articulo 63.

93. L os Estados Unidos aducen que, en las consultas celebradas en el caso presenteentre las partes
en ladiferencia, la India nunca descubri6 que existieran unas "instrucciones administrativas' parala
presentaci 6n antici padade solicitudesde patentes paral os productosfarmacéuti cosy productosquimicos
paralaagricultura. Por consiguiente, los Estados Unidos afirman gque no tenian modo de saber que

la India se fundaria en este argumento ante e Grupo Especial. Los Estados Unidos mantienen que

Adoptado € 25 de septiembre de 1997, WT/DS27/AB/R, parrafo 141; Informes de Grupos Especiaes
adoptados e 25 de septiembre de 1997, WT/DS27/R/ECU, WT/DS7/R/IGTM, WT/DS27/R/HND,
WT/DS27T/RIMEX, WT/DS27/R/IUSA, pérafo 7.29.

"Informe del Grupo Especial, péarrafo 7.9.
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por este motivo no incluyeron una alegacion relativa al articulo 63 en la solicitud de establecimiento
del Grupo Especia.”” Aun teniendo todo esto en cuenta, no hay base ninguna en el ESD para que
una parte reclamante haga una a egacion adicional, fuera del acance del mandato del grupo especial,
en laprimera reunién sustantiva de ese grupo especia con las partes. El grupo especial esta obligado

por su mandato.

94, Todaslas partes queintervengan en lasolucion dediferencias con arreglo a ESD deben exponer
plenamente desde e principio las alegaciones que configuran la diferenciay los e ementos de hecho
relacionadas con esas alegaciones. Las aegaciones deben exponerse claramente. Los e ementos de
hecho deben comunicarse con libertad. Asi debe suceder en las consultas'y en las reuniones més formaes
del procedimiento delosgruposespeciales. Dehecho, laexigenciadeun proceso contodaslasgarantias
que estaimplicitaen el ESD hace que esto sea especia mente necesario durante las consultas. Porque
las alegaciones que se formulan y los hechos que se establecen durante las consultas configuran en
gran medida e fondo y el @ambito del posterior procedimiento del grupo especial. Si después de las
consultas, cualquiera de las partes estima que, por los motivos que sea, no se han expuesto a grupo
especia todos |os e ementos de hecho pertinentes rel acionados con una alegacion, esa parte debe pedir
al grupo especia encargado de ese caso que inicie trdmites adicionales de ampliacion de informacion.
Pero esos trémites adi cional es no pueden modificar |as alegaciones sometidas a grupo especia, porque
no pueden modificar el mandato de éste. Y, si unaaegacién no se haincluido en el mandato del grupo

especial no debe esperarse ni permitirse que éste modifique las normas establecidas en e ESD.

95. Merece lapenasefidar que, en lo que serefiere alaampliacion deinformacion, las exigencias
del proceso con todas | as garantias seran mejor atendidas si |0s grupos especial es tienen procedi mientos
de trabajo normalizados que prevean la exposicién adecuada de todos |os elementos de hecho en una

fase temprana del procedimiento del grupo especial.

96. Por estos motivos, constatamos que el Grupo Especial incurri6 en error en sus constataciones
y conclusiones relativas a la aegacion aternativa de los Estados Unidos en el marco del articulo 63
del Acuerdo sobre los ADPIC. Habida cuenta de esta constatacion, no es necesario que examinemos
si e Grupo Especid incurrio también en error al recomendar simultaneamente que la India cumpla
sus obligaciones dimanantes tanto del apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 como del articulo 63
del Acuerdo sobre los ADPIC.

""Respuesta de los Estados Unidos a las preguntas formuladas en la audiencia.
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IX. Constataciones y conclusiones
97. Por |os motivos expuestos en e presente informe, el Organo de Apelacion:
a) confirma la conclusion del Grupo Especia de que la India no ha cumplido sus
obligaciones resultantes del apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 de establecer
"un medio” que preserve adecuadamente lanovedad y la prioridad de las solicitudes
de patente de producto para las invenciones de productos farmacéuticos y productos
quimicosparalaagriculturadurantelosperiodostransitorios previstosen € articulo 65
del Acuerdo sobre los ADPIC;
b) confirma la conclusion del Grupo Especia de que la India no ha cumplido sus
obligacionesresultantes del parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobrelos ADPIC; 'y
C) revocalas constatacionesaternativasdel Grupo Especia dequelalndiano hacumplido
lo dispuesto en los parrafos 1y 2 del articulo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC.
98. El Organo de Apelacion recomienda que e Organo de Solucion de Diferencias pidaalaIndia

gue ponga su régimen juridico para la proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos y
productos quimicos parala agriculturaen conformidad con las obligaciones que incumben a este pais
en virtud de los parrafos 8 y 9 ddl articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.



WT/DS50/AB/R

Pégina 39
Firmado en € origina en Ginebra el 4 de diciembre de 1997 por:
Julio Lacarte-Muro
Presidente de la Seccion
James Bacchus Christopher Beeby

Miembro Miembro





