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Nota de la Secretaria: El presente informe del Grupo Especial sera adoptado por el Organo de Solucion de Diferencias (OSD) dentro de
los 60 dias siguientes a la fecha de su distribucion, a menos que una parte en la diferencia decida recurrir en apelacion o que el OSD
decida por consenso no adoptar el informe. En caso de recurrirse en apelacion contra el informe del Grupo Especial, éste no sera
considerado por el OSD a efectos de su adopcion hasta después de haber concluido el proceso de apelacion. Puede obtenerse
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I. INTRODUCCION

1.1 El 28 de abril de 1997, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitaron a la
India la celebracion de consultas, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 4 del Entendimiento
relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solucion de diferencias (ESD) y el
articulo 64 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC), acerca de la inexistencia en la India de proteccion mediante patente
para los productos farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura o de sistemas
formales que permitan presentar solicitudes de patentes para esos productos y que prevean la
concesion de derechos exclusivos de comercializacién de los mismos (WT/DS79/1). En esas
consultas, celebradas el 14 de mayo de 1997, no se llegd a una solucion mutuamente satisfactoria.
En una comunicacion de fecha 9 de septiembre de 1997, las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros pidieron al Organo de Solucion de Diferencias (OSD) que estableciera un grupo especial
para examinar la cuestion (WT/DS79/2)." En su reunion de 16 de octubre de 1997, el OSD acord6
establecer un grupo especial con el mandato uniforme, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 6 del ESD. Los Estados Unidos se reservaron sus derechos como tercero.

1.2 En el documento WT/DS79/3, de 27 de noviembre de 1997, se informé al OSD del
mandato y la composicion del Grupo Especial. Debido a la falta de acuerdo entre las partes en la
diferencia acerca de la composicion del Grupo Especial, ésta fue establecida por el Director
General, en virtud del parrafo 7 del articulo 8 del ESD. EI Director General informo a las partes en
la diferencia de que habia establecido la composicion del Grupo Especial con arreglo a lo dispuesto
en el parrafo 4 del articulo 10 del ESD y, teniendo en cuenta que las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros habian participado como tercero en las actuaciones del Grupo Especial
encargado de examinar el asunto "India - Proteccion mediante patente de los productos
farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura" (WT/DS50 - Reclamacion de los
Estados Unidos) y que las medidas de que se trataba en la presente diferencia ya habian sido objeto
de un procedimiento anterior, nombrd a los mismos integrantes del Grupo Especial que se habia
ocupado de la anterior diferencia (a excepcion del Presidente del Grupo Especial que habia
entendido inicialmente en el asunto, que no estaba disponible).

Mandato

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados invocados
por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en el documento WT/DS79/2, el
asunto sometido al OSD por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en ese
documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o
dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."

Composicién

Presidente: Sr. Stuart Harbison
Miembros: Str. Douglas Chester
Sr. Yanyong Phuangrach

1.3 El Grupo Especial oy6 a las partes en la diferencia los dias 24 de marzo y 29 de abril de
1998. El informe provisional se entreg6 a las partes el 19 de junio de 1998. Sélo la India solicitd
que el Grupo Especial revisara algunas partes de ese informe provisional. No se recibié ninguna
peticion de que se celebrara una reunion adicional.

1 r .
Véase el anexo 1 del presente informe.
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I1. ELEMENTOS DE HECHO

El ordenamiento juridico vy la practica de la India

2.1 A continuacion se resumen los puntos fundamentales de la informacion facilitada al Grupo
Especial sobre los principios generales del derecho indio por los que se rigen los efectos de las
obligaciones resultantes de tratados en la legislacion interna y las facultades del poder ejecutivo
para dar cumplimiento a esas obligaciones:

Las obligaciones resultantes de acuerdos o tratados internacionales no son de por si
vinculantes en el derecho interno de la India. Para que surtan efecto, es preciso que
el poder legislativo o el ejecutivo adopte las medidas adecuadas. Aunque no tiene
lugar automaticamente con arreglo al derecho indio, la aplicacion de un tratado no
requiere nuevas medidas legislativas o ejecutivas si reglamentos administrativos o
disposiciones legales o constitucionales vigentes la permiten. Los tribunales indios
pueden interpretar, en este contexto, las disposiciones legales o constitucionales
vigentes antes del surgimiento de una obligacion resultante de un tratado a fin de
hacerlas compatibles con esa obligacion.

Con arreglo a los principios que orientan la politica del Estado, proclamados en el
articulo 51 de la Constitucion de la India, el Estado debe esforzarse, entre otras
cosas, por fomentar el respeto del derecho internacional y las obligaciones
resultantes de los tratados en las relaciones entre los pueblos organizados. Es un
principio fundamental de la interpretacion legal del derecho interno de la India que,
siempre que sea posible, una disposicion legal debe interpretarse en forma
compatible con las obligaciones internacionales de la India, ya resulten éstas del
derecho internacional consuetudinario o de un tratado o convenio internacional. Si
los términos en que estd redactada la legislacion no estdn claros y se prestan
razonablemente a mas de una interpretacion, adquiere importancia el propio
tratado, porque existe la presuncion, salvo prueba en contrario, de que el
Parlamento no tiene intencion de violar el derecho internacional, que comprende
las obligaciones especificas resultantes de los tratados; y si una de las
interpretaciones que puede razonablemente hacerse de la legislacion estd en
consonancia con las obligaciones resultantes de un tratado y otra u otras no lo
estan, se prefiere la interpretacion que estd en consonancia.

Puede darse efecto a un tratado mediante medidas adoptadas por el poder ejecutivo.
No obstante, si la aplicacion de un tratado requiere la promulgacion de legislacion,
el poder legislativo pertenece exclusivamente al Parlamento, con arreglo al articulo
253 de la Constitucion de la India. Cuando la Constitucion no estipule que las
disposiciones deberan adoptarse unicamente mediante la promulgacion de
legislacion o cuando no exista una ley vigente que limite el poder ejecutivo de la
Unioén (o de un Estado, segliin el caso), el Gobierno tendra libertad no sélo para
adoptar esas disposiciones mediante una orden ejecutiva o establecer una politica
para la adopcion de o6rdenes ejecutivas de ese tipo sino también para modificar esas
ordenes o la politica misma, tan a menudo como lo necesite. El poder ejecutivo del
Gobierno de la India para concertar y aplicar tratados se deriva del poder
legislativo de la Uniéon de la India, recogido en los articulos 246 y 253, leidos
conjuntamente con el epigrafe 14 de la Lista I del Anexo Séptimo de la
Constitucion de la India. EI Gobierno tiene también poder ejecutivo sobre las
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patentes, las invenciones y los dibujos y modelos, que quedan incluidos en el
epigrafe 49 de la Lista I.

- El parrafo 1 del articulo 123 de la Constitucion de la India faculta al Presidente
para legislar cuando el Parlamento (cualquiera de las dos Cédmaras o ambas) no se
encuentre en periodo de sesiones y el Presidente "tenga el convencimiento de que
existen circunstancias que hacen necesario que ¢l actue de manera inmediata".

- El articulo 73 de la Constitucion de la India otorga al gobierno de la India poder
ejecutivo sobre todos los temas en los que el Parlamento tiene competencia
legislativa. El texto del parrafo 1) del articulo 73 es el siguiente:

"Alcance del poder ejecutivo de la Unidon. 1) Con sujecion a las
disposiciones de la presente Constitucion, el poder ejecutivo de la
Union se extendera

a) a las materias sobre las cuales el Parlamento tiene
poder para legislar; y

b) al ejercicio de los derechos, autoridad y
jurisdiccion que el Gobierno de la India esté
facultado para ejercer en virtud de cualquier tratado
o acuerdo:

con la reserva de que el poder ejecutivo a que se hace referencia en
el apartado a) no se extendera en ningin Estado, salvo disposicion
expresa en contrario en la presente Constitucion o en cualquier ley
aprobada por el Parlamento, a materias sobre las cuales el poder
legislativo de ese Estado también tenga poder para legislar."

Los poderes ejecutivos de los Gobiernos de la Union y de los Estados tienen el
mismo &dmbito que los respectivos poderes legislativos de éstos (articulo 73 y 162
de la Constitucion de la India). El poder ejecutivo del Gobierno abarca a las
materias respecto de las cuales el Parlamento puede legislar. El poder ejecutivo del
Gobierno central comprende también el ejercicio de los derechos, la autoridad y la
jurisdiccion que el Gobierno de la India est4 facultado para ejercer en virtud de un
tratado o acuerdo (apartado b) del parrafo 1) del articulo 73 de la Constitucion de la
India). Si las disposiciones legales guardan silencio sobre un punto, el poder
ejecutivo puede rellenar las lagunas, completar las normas o aplicar la politica
dictando instrucciones administrativas que no sean incompatibles con las normas ya
formuladas.

- Con arreglo al articulo 226 de la Constitucion de la India, el Tribunal Superior®
tiene el poder de efectuar la revision judicial de las medidas legislativas y
administrativas, que comprende la facultad de revisar los reglamentos o
instrucciones administrativos cuando infrinjan las disposiciones legales. Al ejercer
esta facultad, el Tribunal Superior debe guiarse por los siguientes grandes
principios:

> El Tribunal Superior es el mas alto tribunal de cada Estado y actia también como tribunal

intermedio de apelacion en el sistema unificado de tribunales de la India.



WT/DS79/R
Péagina 4

- Segun un principio bien establecido del derecho administrativo indio, no
pueden dictarse instrucciones administrativas sobre cuestiones que hayan
sido objeto de legislacion. Cuando no existan disposiciones legales o
cuando haya lagunas en las promulgadas, podran dictarse las instrucciones
administrativas necesarias para suplir esas disposiciones o llenar esas
lagunas. La tnica limitacion de la facultad de dictar esas instrucciones
administrativas es que no debe haber disposiciones legales que reglamenten
la cuestion, ya sea expresamente o por disposicion en contrario.

- Los actos administrativos dictados en ejercicio declarado de un poder
legislativo pueden ser invalidados por el tribunal si se han excedido los
limites constitucionales o las facultades legislativas. No obstante, cuando
un acto administrativo se dicta, no en ejercicio declarado de un poder
legislativo sino en ejercicio del poder ejecutivo de un Estado, no se le
aplica el principio ultra vires, y los tribunales no tienen supervision ni
control sobre las instrucciones de ese tipo, aunque éstas pueden ser
vinculantes para los funcionarios subordinados a nivel de departamento.

- La revision judicial de los actos administrativos dictados no en ejercicio
declarado de un poder legislativo sino en ejercicio del poder ejecutivo tiene
por objeto la manera y el modo de éstos y no la decision administrativa
considerada en cuanto al fondo. El criterio para esta revision es si el
ejercicio de las facultades discrecionales ha sido injusto, arbitrario o de
mala fe.

- El Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores tampoco intervendran o
decidiran en las cuestiones relativas a la politica del Gobierno, a menos que
se hayan infringido principios fundamentales de derecho.

La Orden de patentes (mmodificacién de 1994) vy el proyecto de Ley de Patentes (imodificacion
de 1995)

2.2 El 31 de diciembre de 1994, el Presidente de la India promulgd la Orden de Patentes
(modificacién) de 1994 para reformar la Ley de Patentes de 1970 con objeto de arbitrar en este
texto legal medios para la presentacion y tramitacion de las solicitudes de patente para los
productos farmacéuticos y productos quimicos agricolas (como se exige en el apartado a) del
parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC) y conceder derechos exclusivos de
comercializacion para los productos objeto de esas solicitudes de patente (como exige el parrafo 9
del articulo 70 del Acuerdo).” Esta Orden se publico en ejercicio de los poderes conferidos al
Presidente por el parrafo 1) del articulo 123 de la Constitucion de la India. La Orden entrd en vigor
el 1° de enero de 1995 y expird el 26 de marzo del mismo afio pues la legislacion de esta clase deja
de aplicarse al transcurrir seis semanas de la reanudacion del periodo de sesiones del Parlamento.
Durante este periodo, se habian recibido y archivado 125 solicitudes.

? La Orden de Patentes (modificacién) de 1994 estipulaba fundamentalmente que pueden presentarse
solicitudes de proteccion mediante patente para los productos farmacéuticos y productos quimicos agricolas, si
bien sus invenciones no son patentables, y que la tramitacion de esas solicitudes se aplazaria hasta el 1° de
enero de 2005 o hasta que se presentara una solicitud de concesion de un derecho exclusivo de
comercializacion para el producto, si esta ultima presentacion se hacia antes de esa fecha; en la Orden se
establecia también el procedimiento para las solicitudes de concesion de derechos exclusivos de
comercializacion, el alcance de esos derechos y su observancia.
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2.3 Con ocasion de la promulgacion de la Orden de Patentes (modificacion) de 1994, se
publicé una nota de prensa en la que se explicaban sus antecedentes y finalidades. Segun el
parrafo 4 de esa nota de prensa, el Gobierno de la India habia establecido un Grupo de Expertos
con el encargo de sugerir las modificaciones concretas que fueran necesarias en las leyes de la
India para dar cumplimiento a las obligaciones que correspondian al pais en virtud de las
disposiciones de los parrafos 8 y 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y, ademas, para
salvaguardar los intereses de la India a este respecto; ese Grupo de Expertos habia recomendado
un conjunto de medidas acerca de las cuales habia adoptado decisiones el Gobierno. La Orden fue
ademas notificada por la India al Consejo de los ADPIC en virtud de lo dispuesto en el parrafo 2
del articulo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC (notificacion que se distribuyd con la signatura
IP/N/1/IND/1).

2.4 En marzo de 1995 se present6 a la Lok Sabha (Camara Baja) del Parlamento de la India un
proyecto de Ley de Patentes (modificacion) de 1995, con el proposito de dar efectos legislativos
permanentes a las disposiciones de la Orden. Ese proyecto de ley fue aprobado por la Camara Baja
y posteriormente presentado a la Rajya Sabha (Camara Alta). En esta Camara el proyecto de ley
fue remitido a una Comision de la Camara para que lo examinara y presentara. La Comision
empezo6 sus trabajos pero no pudo presentar su informe antes de la disolucion de la Camara Baja el
10 de mayo de 1996. El proyecto de Ley de Patentes (modificacion) de 1995 expir6 al disolverse
en esa fecha la décima Camara Baja.

Parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

2.5 En el momento de la expiracion del periodo de validez de la Orden, el proyecto de Ley de
Patentes (modificacion) de 1995 estaba todavia sometido a debate. La India inform¢6 al Grupo
Especial de que, en vista de esta situacion, las autoridades del Ejecutivo de la India decidieron, en
abril de 1995, después de celebrar consultas entre los diversos departamentos, dar instrucciones a
las Oficinas de Patentes de la India de que, tras la expiracion de la Orden, siguiesen aceptando
solicitudes de patente para productos farmacéuticos y productos quimicos agricolas con arreglo a
las disposiciones vigentes de la Ley de Patentes de 1970 y que las archivasen separadamente para
su tramitacion en cuanto entrase en vigor la reforma de la Ley de Patentes de la India para hacer
patentable esa materia. Aunque la India informé al Grupo Especial acerca de las disposiciones por
las que se regian la recepcion y el archivo de esas solicitudes en virtud de la Ley de Patentes, no se
facilité al Grupo Especial ninguna prueba escrita de esta decision ni de la existencia de directrices
administrativas distribuidas a esos efectos a las Oficinas de Patentes de la India o dictadas por
éstas.

2.6 En ese momento no se dio aviso publico de esta decision administrativa ni se hizo al
Consejo de los ADPIC notificacion alguna de ella. Sin embargo, el 2 de agosto de 1996, el
Ministro de Industria de la India respondid a una pregunta de un miembro de la Cdmara Baja sobre
si, en prevision de las modificaciones de la Ley de Patentes de la India de 1970 de conformidad
con los requisitos de la Organizaciéon Mundial del Comercio, se habian recibido solicitudes de
patente para productos de los sectores farmacéutico, alimentario y de productos quimicos para la
agricultura; el Ministro respondié que las Oficinas de Patentes habian recibido, hasta el 15 de julio
de 1996, de compaifiias/instituciones indias y extranjeras 893 solicitudes de patente de productos
farmacéuticos y medicinas y que esas solicitudes se examinarian después del 1° de enero de 2005
segtin lo previsto en el Acuerdo de la OMC.*

* El texto completo de la pregunta y la respuesta figura en el anexo 2 del presente informe.
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2.7 Con arreglo a la Ley de Patentes de la India, las solicitudes de patente para productos
farmacéuticos o productos quimicos para la agricultura presentadas por cualquier persona
legitimada para ello en virtud del articulo 6 de la Ley de Patentes de 1970 estan sujetas al mismo
canon que cualquier otra solicitud de patente que se reciba y se les asigna una fecha de
presentacion y se publican semanalmente en la Gaceta de la India con su nimero de serie, fecha de
presentacion, nombre del solicitante y titulo de la invencidon. Sin embargo, segtn las disposiciones
administrativas de las Oficinas de Patentes de la India con arreglo a la decision adoptada en abril
de 1995, esas solicitudes’, a diferencia de las demas solicitudes de patente, reciben a nivel interno
un numero especial de identificacion y se archivan por separado, y el Interventor no las envia a un
examinador como se establece en el articulo 12 de la Ley. La notificacion publicada en la Gaceta
no distingue entre las solicitudes que son objeto de estas disposiciones administrativas y las demas
solicitudes de patentes.

2.8 El fundamento juridico de estas disposiciones administrativas citado por la India es el
apartado a) del parrafo 1) del articulo 73 de la Constitucion de la India conjuntamente con la Ley
de Patentes de la India de 1970.

2.9 A los efectos de este caso, los principales aspectos de las disposiciones de la Ley de
Patentes de 1970 que son pertinentes al asunto de que se trata son los siguientes®:

- El capitulo III (articulos 6 a 11 inclusive) trata de las solicitudes de patente. Estas
disposiciones no exigen que las solicitudes de patente estén limitadas a un objeto
patentable. En cuanto al objeto de estas solicitudes, esas disposiciones solo exigen
que las solicitudes sean para invenciones.

- Las invenciones se definen en el apartado j), parrafo 1), del articulo 2 como, entre
otras cosas, toda sustancia nueva y util producida por fabricacién, y todo
mejoramiento nuevo y util de esa sustancia.

- El articulo 5 estipula claramente que las invenciones de sustancias destinadas a ser
utilizadas o que pueden ser utilizadas como alimentos, medicinas o productos
farmacéuticos, o relativas a sustancias preparadas o producidas por procedimientos
quimicos no son patentables en si mismas, pero si lo son los métodos y procesos
para su fabricacion. En el inciso iv) del apartado 1), parrafo 1) del articulo 2, el
término "medicina o producto farmacéutico” incluye los insecticidas, germicidas,
fungicidas, herbicidas y todas las demas sustancias destinadas a utilizacion para
proteger o preservar las plantas.

- El capitulo IV de la Ley de Patentes se refiere al examen de las solicitudes. El
articulo 12 exige que, cuando se haya presentado la descripcion completa en
relacion con una solicitud de patente’ el Interventor general de patentes, dibujos o

5 - ., . .

Las solicitudes referentes tanto a productos como a procesos en relacion con invenciones en la
esfera de los productos farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura estan sujetas a las mismas
disposiciones administrativas que las relativas inicamente a productos.

% El texto completo de las disposiciones de la Ley de Patentes que son pertinentes para el caso de que
se trata figura en el anexo 3 del presente informe.

7 Con arreglo al articulo 9, la descripcion completa debe presentarse normalmente dentro de los
12 meses siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud, plazo que puede prorrogarse hasta 15 meses,
expirado el cual la solicitud se considera en desistimiento.
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modelos y marcas de fabrica debe remitir la solicitud a un examinador.
Normalmente el examinador deberd informar al Interventor en un plazo de 18
meses sobre, entre otras cosas, si la solicitud y la descripcion cumplen los
requisitos de la Ley y si hay motivos legales fundados en ésta para oponerse a la
concesion de la patente.

- El parrafo 2 del articulo 15 establece que, si el Interventor estima que la invencién
reivindicada en la descripcion no es patentable en virtud de la Ley, denegard la
solicitud.

2.10 La India comunicé al Grupo Especial que, entre el 1° de enero de 1995 y el 31 de enero
de 1998, se habia recibido y publicado en la Gaceta de la India un total de 2.212 solicitudes
relativas a productos farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura. Ninguna de esas
solicitudes habian sido objeto de impugnacion ante los tribunales en lo relativo a su validez con
arreglo a la legislacion india, como tampoco el mecanismo para su aceptacion y archivo.
Aproximadamente la mitad de esas solicitudes habian sido presentadas por empresas de la CE.*

Parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

2.11  La legislacion de la India no concede a las autoridades ejecutivas de ese pais facultades
legales para otorgar derechos exclusivos de comercializacion de conformidad con las disposiciones
del parrafo 9 del articulo 70. Hasta ahora no se ha solicitado a las autoridades de la India la
concesion de derechos exclusivos de comercializacion.

I11. CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS
PARTES

3.1 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros pidieron al Grupo Especial que, dadas
las circunstancias particulares de este asunto, en el que las medidas en litigio ya habian sido
examinadas por este Grupo Especial y por el Organo de Apelacion en el marco de una diferencia
anterior (WT/DS50) en la que las Comunidades Europeas y sus Estados miembros habian actuado
como tercero, hiciera extensivas sus constataciones en esa diferencia anterior, modificadas por el
Organo de Apelacion, a las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, en su calidad de
reclamante en el presente procedimiento y que, sobre esa base, adoptara los siguientes
pronunciamientos, constataciones y recomendaciones:

Parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) Que la India no ha cumplido su obligacion, con arreglo a lo dispuesto en el
apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, de
establecer "un medio" que salvaguarde suficientemente la novedad y la prioridad
en relacion con las solicitudes de patentes de productos para las invenciones de
productos farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura durante el
periodo de transicion previsto en el articulo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

¥ La India informé al Grupo Especial de que, de esas 2.212 solicitudes recibidas entre el 1° de enero
de 1995 y el 31 de enero de 1998, 55 se habian recibido en enero de 1998. El 31 de ese mes, empresas de las
CE habian presentado 1.056 de esas solicitudes, 32 de ellas en el mes de enero de 1998.
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b)

Que la India no ha cumplido sus obligaciones con arreglo a lo dispuesto en el
parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Parrafos 8 v 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

c) Que el OSD pida a la India que ponga su régimen juridico para la proteccion
mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos quimicos para la
agricultura en conformidad con sus obligaciones con arreglo a lo dispuesto en los
parrafos 8 y 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3.2 La India pidié al Grupo Especial que rechazara las reclamaciones de las Comunidades

Europeas y sus Estados miembros sobre la base de las constataciones siguientes:

L.

Que las reclamaciones no son admisibles

Parrafo 1 del articulo 9 v parrafo 4 del articulo 10 del ESD

a)

II.

Las reclamaciones de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros son
incompatibles con las disposiciones del ESD sobre la pluralidad de partes
reclamantes, en particular con el parrafo 1 del articulo 9 y el parrafo 4 del articulo
10, segun los cuales, en caso de pluralidad de partes reclamantes, las reclamaciones
deberan someterse a un Gnico grupo especial "siempre que sea posible", porque la
misma cuestion ha sido ya objeto de las actuaciones de un grupo especial
(WT/DS50) y no hay razones juridicas, de procedimiento ni de hecho que hayan
impedido a las Comunidades Europeas y sus Estados miembros formular su
reclamacion conjuntamente con el asunto anterior iniciado por los Estados Unidos
0, por lo menos, al mismo tiempo que los Estados Unidos.

Que, si el Grupo Especial considerara las reclamaciones admisibles

Parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

a)

Las pruebas aducidas en las presentes actuaciones no demuestran que las
solicitudes anticipadas puedan impugnarse ante los tribunales de la India ni que el
sistema de presentacion anticipada de ese pais’ no proporcione una base juridica
firme para salvaguardar la novedad de las invenciones y la prioridad de la fecha de
las solicitudes.

Parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

b)

En el parrafo 9 del articulo 70, interpretado de conformidad con el articulo 31 de la
Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados y con los principios de
interpretacion enunciados por el Organo de Apelacion en el asunto anterior
(WT/DS50), no se requiere el establecimiento de un mecanismo que permita la
concesion de derechos exclusivos de comercializacion antes de que se cumplan las
condiciones para solicitarlos.

? La expresion "sistema de presentacion anticipada de solicitudes de patente" se utiliza para referirse
a los medios que han de establecerse para hacer posible la presentacion de solicitudes de patente para
productos farmacéuticos y productos quimicos agricolas, como exige el parrafo 8 del articulo 70.
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Parrafos 8 v 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC
c) La India no ha actuado en forma incompatible con el apartado a) del parrafo 8 y el
parrafo 9 del articulo 70.
IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES
Parrafo 1 del articulo 9 y parrafo 4 del articulo 10 del ESD
4.1 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros adujeron que, dadas las

circunstancias particulares de este asunto, en el que las medidas en litigio ya habian sido
examinadas por este Grupo Especial y por el Organo de Apelacién en el marco de una diferencia
anterior (WT/DS50), en la que las Comunidades Europeas y sus Estados miembros habian actuado
como tercero, el Grupo Especial debia hacer extensivas las constataciones a que habia llegado en la
anterior diferencia, modificadas por el Organo de Apelacion, a las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, en su calidad de parte reclamante en el presente procedimiento. Se alegaron los
siguientes extremos para apoyar este argumento:

- Desde la adopcion por el OSD, en su reunion de 16 de enero de 1998, del informe
del Grupo Especial y el informe del Organo de Apelacion en relacién con la anterior
diferencia' relativa a las mismas medidas, no se habia producido ningin cambio en las
circunstancias de hecho. La situacion juridica interna de la India no habia cambiado y, en
particular, no se habia promulgado ninguna modificacion de la Ley de Patentes de 1970
para prever un medio apropiado de presentacion de solicitudes de patente para invenciones
de productos farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura, de conformidad con
el parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC; tampoco se habia modificado
esa Ley para prever la posibilidad de conceder derechos exclusivos de comercializacion
con arreglo al parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

- No era necesario ni apropiado repetir todos los argumentos juridicos que se habian
formulado ante este Grupo Especial cuando se ocupaba de la reclamacion de los Estados
Unidos. En el parrafo 4 del articulo 10 del ESD se disponia expresamente que el tercero
que considerara que una medida que ya hubiera sido objeto de la actuacion de un grupo
especial anulaba o menoscababa ventajas resultantes para ¢l de un acuerdo abarcado tenia
derecho a presentar su reclamacion en relacion con esa medida al grupo especial que
hubiera entendido inicialmente en el asunto. [Esta disposicion estaba dirigida a
salvaguardar la continuidad, la coherencia y la economia procesal del sistema de solucion
de diferencias de la OMC. Por lo tanto, un nuevo examen de los elementos de la
reclamacion en todos sus detalles juridicos seria contrario al propdsito mismo del parrafo 4
del articulo 10 del ESD.

- Desde un punto de vista juridico, la actual reclamacion era idéntica en todos sus
aspectos a la anterior reclamacidon presentada por los Estados Unidos. Implicaria una
repeticion de intercambios formalistas de opiniones que seria completamente inutil, puesto
que la situacion juridica ya habia sido aclarada por la adopcion de los informes anteriores
del Grupo Especial y el Organo de Apelacion. Representaria también una nueva audiencia
sobre el asunto y, por lo tanto, proporcionaria a las partes en la diferencia la oportunidad de

' Documentos WT/DS50/R y WT/DS50/AB/R, respectivamente.
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4.2

presentar el equivalente de una nueva apelacion, que no se contemplaba en ninguna de las
disposiciones del ESD.

- Dado que, en la anterior diferencia, el Grupo Especial y el Organo de Apelacién ya
habian constatado que el actual régimen interno de la India sobre la proteccion mediante
patente de los productos farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura era
incompatible con las obligaciones de ese pais con arreglo a los parrafos 8 y 9 del
articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, de ello se deducia, de conformidad con el
parrafo 8 del articulo 3 del ESD, que existia una presuncion segin la cual esta violacion
por la India de las normas pertinentes de la OMC tenia efectos desfavorables para las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, que eran la otra parte en esta diferencia.
En estas circunstancias, recaia sobre la India la carga de refutar la presuncion segun la cual
el actual régimen interno de la India para la proteccion mediante patente de los productos
farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura anulaba o menoscababa ventajas
resultantes para las Comunidades Europeas y sus Estados miembros de los parrafos 8 y 9
del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En respuesta, la India pidi6 al Grupo Especial que rechazara la reclamaciéon de las

Comunidades Europeas y sus Estados miembros por considerarla incompatible con las
disposiciones del ESD sobre la pluralidad de partes reclamantes, en particular con el parrafo 1 del
articulo 9 y el parrafo 4 del articulo 10. Para apoyar esta opinion, adujo los siguientes argumentos:

No existian precedentes de reclamaciones sucesivas basadas en los mismos hechos vy
alegaciones juridicas

- Tanto las Partes Contratantes del GATT de 1947 como los Miembros de la OMC
habian seguido uniformemente la practica de someter las reclamaciones basadas en los
mismos hechos, alegaciones y argumentos, ya sea conjuntamente al mismo Grupo Especial
0, por lo menos, en forma concurrente, a grupos especiales compuestos por las mismas
personas. Aproximadamente la tercera parte de los grupos especiales establecidos hasta la
fecha por el OSD habian examinado reclamaciones presentadas por dos o mas Miembros
de la OMC conjuntamente o en forma concurrente. Siete grupos especiales de la OMC
habian examinado reclamaciones conjuntas o concurrentes, que en conjunto representaban
22 reclamaciones. Si cada una de ellas se hubiera examinado por separado, se habria
triplicado el volumen de recursos dedicados por la OMC y sus Miembros a la solucion de
esas diferencias.

- Los Estados Unidos y la CE habian reaccionado en el pasado con hostilidad ante
los intentos de otras Partes Contratantes del GATT de 1947 u otros Miembros de la OMC
de volver a someter una cuestion al procedimiento de solucién de diferencias, incluso
cuando se justificaba la reclamacion ulterior. Por ejemplo, en la reunion del Consejo del
GATT de 1947 de marzo de 1991, los Estados Unidos se habian opuesto al establecimiento
de un grupo especial para examinar el asunto Denegacion del trato de la nacion mas
favorecida al calzado distinto del de cuero procedente del Brasil porque ya habia
"dictaminado sobre esta cuestion" un grupo especial establecido con arreglo al Acuerdo
sobre Subvenciones de la Ronda de Tokyo, incluso aunque el Brasil habia hecho, en el
segundo procedimiento en el marco del GATT, alegaciones juridicas que no habria podido
hacer en virtud del Acuerdo sobre Subvenciones.''  Igualmente hostil habia sido la

" Documento C/M/248, paginas 10-18
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reaccion de las CE ante la solicitud de celebracion de consultas sobre su régimen de la
importacion, venta y distribucion de platanos formulada por Panamé en octubre de 1997.
Las CE habian descrito la iniciacion por Panaméd de procedimientos de solucion de
diferencias en relacion con una cuestion que ya habia sido objeto de la resolucion de un
grupo especial como un abuso de esos procedimientos, incluso aunque Panamé no era
Miembro de la OMC cuando se habia establecido el grupo especial que habia entendido
inicialmente en el asunto y, por lo tanto, no podia haberse sumado a la anterior
reclamacion.'?

Un derecho ilimitado de distintas partes a presentar reclamaciones sucesivas basadas en
los mismos hechos y alegaciones juridicas crearia graves riesgos para el régimen
multilateral de comercio

- En la OMC, el riesgo que representaba someter de nuevo innecesariamente la
misma cuestion al procedimiento de solucion de diferencias se debia principalmente a la
naturaleza multilateral de las obligaciones en litigio. En principio, todos los Miembros
tenian las mismas obligaciones respecto de cada uno de los demas. La OMC contaba
actualmente con 132 Miembros. Por lo tanto, en teoria, la alegaciéon de que un Miembro
habia incumplido sus obligaciones podia dar lugar a 131 reclamaciones diferentes
presentadas por todos los demds Miembros. Si una pluralidad de partes reclamantes
presentaban sus reclamaciones al mismo Grupo Especial, apenas surgian problemas; si las
reclamaciones se presentaban sucesivamente ante distintos Grupos Especiales, el resultado
era una gran confusion y un desperdicio de los recursos.

- El objetivo de las actuaciones iniciadas con arreglo al ESD como el de cualquier
otro sistema de resolucion de cuestiones juridicas era resolver las diferencias concediendo
a los grupos especiales y al Organo de Apelacién la autoridad necesaria para determinar los
hechos, hallar la ley aplicable y aplicar esa ley a los hechos. Las actuaciones juridicas son
molestas y costosas no solo para las partes en la diferencia sino también para la sociedad
en general. Henry M. Herman escribio en 1886:

"Interest republicae ut sit finis litium, es una antigua maxima,
profundamente enraizada en los fundamentos del derecho; interesa al
Estado que los litigios lleguen a su fin. Esta maxima tiene una amplia
aplicacion; se basa evidentemente en el sentido comin y politicas
acertadas. Porque, si cuestiones que han sido solemnemente decididas
pueden ser de nuevo objeto de controversia; si hechos que ya han sido
solemnemente afirmados pueden negarse de nuevo siempre que el que
formuld la afirmacion tenga la oportunidad de hacerlo, nunca terminaran
los litigios y la confusion."

Por estos motivos, todos los ordenamientos juridicos han elaborado principios que
garantizan que la misma cuestion no se sometiera de nuevo a juicio innecesariamente, entre
ellos los principios de la cosa juzgada y de stare decisis.

- No obstante, como el principio de la cosa juzgada no se aplica si las partes en la
diferencia son distintas y el principio de stare decisis no se aplica en la OMC a las

"2 Documento W/DS105/1. Panama se convirtié en Miembro de la OMC el 6 de septiembre de 1997.
El Grupo Especial que examino el asunto de los bananos se establecio el 8 de mayo de 1996 (WT/DS27/7).
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interpretaciones de un grupo especial o del Organo de Apelacion, si se admitieran y se
examinaran como asuntos nuevos independientes multiples reclamaciones sucesivas
presentadas por distintos Miembros en relacion con la misma cuestion, habria el riesgo de

que se adoptaran decisiones contradictorias, y el desperdicio de recursos seria enorme.

13

Si un grupo especial llegara en un asunto a una resolucion favorable al demandado, otros
reclamantes podrian someter el mismo caso una y otra vez a distintos grupos especiales con
una composicion diferente, hasta que un reclamante obtuviera una decision favorable.

1) El principio de la cosa juzgada sdlo se aplica cuando las partes en la
diferencia son las mismas'® y, por lo tanto, no permite evitar que surjan repetidas
diferencias entre distintos Miembros de la OMC sobre la misma cuestion. De
hecho, en los articulos 9 y 10 del ESD se reconoce expresamente el derecho de
cada Miembro a hacer valer sus derechos en forma individual. El principio de
stare decisis tampoco impide que se presenten varias reclamaciones sobre la misma
cuestion por que no se ha aplicado en la jurisprudencia del GATT/OMC. Asi por
ejemplo, el Grupo Especial establecido en 1989 en el marco del GATT para
encargarse del asunto CEE - Restricciones a las importaciones de manzanas de
mesa (reclamacion de Chile) habia tomado nota de que un grupo especial anterior
habia presentado en 1980 un informe sobre una reclamacion que se referia a un
conjunto similar de cuestiones en el marco del GATT pero habia sefialado que "no
se [consideraba] juridicamente constrefiido por todas las consideraciones detalladas
y el razonamiento juridico del mencionado informe de 1980"."

ii) La cuestion del caracter vinculante de las decisiones de los grupos
especiales se habia planteado por primera vez en la OMC en relacion con el asunto
Japon -Impuestos sobre las bebidas alcohodlicas. El Grupo Especial habia decidido
la cuestion a la luz del apartado b) del parrafo 3 del articulo 31 de la Convencidon
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, segiin el cual habrd de tenerse en
cuenta al interpretar un tratado "toda practica ulteriormente seguida en la aplicacion
del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretacion del
tratado". El Grupo Especial habia llegado a la conclusion de que "... los informes
de grupos especiales adoptados por las PARTES CONTRATANTES del GATT y
por el Organo de Solucién de Diferencias de la OMC constituian la practica
ulteriormente seguida en un caso concreto en virtud de las decisiones por las que se
habian adoptado esos informes". El Organo de Apelacion habia llegado a una
constatacion opuesta, sefialando que "un acto aislado no suele ser suficiente para
determinar una practica ulteriormente seguida; sino que se requiere una serie de
actos por los que se establezca el acuerdo de las partes". Habia sefialado ademds
que "la opinion generalmente aceptada en el marco del GATT de 1947 era que las
conclusiones y recomendaciones formuladas de un informe adoptado de un grupo
especial eran obligatorias para las partes en litigio en ese caso concreto, pero los

" La OMC no cobra actualmente a los reclamantes ningan derecho que pueda inducirlos a no someter
de nuevo un asunto al procedimiento de solucion de diferencias. Por lo tanto, el Miembro que no presenta su
reclamacion conjuntamente o en forma concurrente con otro Miembro puede traspasar ahora las consecuencias
financieras de su extension a la OMC y a sus Miembros.

'* Véase, por ejemplo, Robert C. Casad, Res Judicata, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1976,

pagina 2.

S IBDD 36S/139-140
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grupos especiales posteriores no se consideraban juridicamente constreflidos por las
consideraciones detalladas y el razonamiento de un informe de un grupo especial
anterior". El Organo de Apelacion habia sefialado también que el parrafo 2 del
articulo IX del Acuerdo sobre la OMC disponia que "la Conferencia Ministerial y
el Consejo General tendran la facultad exclusiva de adoptar interpretaciones del
presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales". A juicio del
Organo de Apelacion, esta clausula preveia la tnica posibilidad de adoptar
interpretaciones definitivas. Segtn el Organo de Apelacion, "el hecho de que el
Acuerdo sobre la OMC haya establecido de manera tan especifica esta 'facultad
exclusiva' de interpretar el Acuerdo, es razon suficiente para concluir que esta

facultad no se concede ticitamente o por inadvertencia en ninguna otra parte"."

Los articulos 9 v 10 del ESD disponian que, en caso de pluralidad de partes reclamantes,
éstas presentarian sus reclamaciones al mismo grupo especial, siempre que fuera posible

- Los redactores del ESD se habian referido al problema de la pluralidad de partes
reclamantes sobre la misma cuestion en el parrafo 1 del articulo 9, que disponia lo
siguiente:

"Cuando varios Miembros soliciten el establecimiento de sendos grupos
especiales en relacion con un mismo asunto, se podra establecer un Unico
grupo especial para examinar las reclamaciones tomando en consideracion
los derechos de todos los Miembros interesados. Siempre que sea posible,
se deberd establecer un grupo especial Unico para examinar tales
reclamaciones."

La cuestion se trataba también en el parrafo 4 del articulo 10 en el que se decia que:

"Si un tercero considera que una medida que ya haya sido objeto de la
actuacion de un grupo especial anula o menoscaba ventajas resultantes para
¢l de cualquier acuerdo abarcado, ese Miembro podra recurrir a los
procedimientos normales de solucion de diferencias establecidos en el
presente Entendimiento. Esta diferencia se remitird, siempre que sea
posible, al grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto."

Estas disposiciones dejaban claro que la reclamacion de otro Miembro, por si misma, no
excluia una nueva reclamacion. Se permitia, pues, en principio que distintos Miembros
presentaran reclamaciones, tanto conjuntas como consecutivas, ante el mismo grupo
especial o ante grupos especiales diferentes. Sin embargo, los articulos 9 y 10 también
establecian una importante condicion para el derecho a presentar de nuevo la misma
cuestion a un grupo especial, al estipular que "siempre que sea posible, se debera establecer
un grupo especial Unico". El parrafo 4 del articulo 10 contenia la misma condicion, con
arreglo a la cual una diferencia relativa a una medida que ya hubiera sido objeto de la
actuacion de un grupo especial debia remitirse al mismo grupo, "siempre que sea posible".
Por lo tanto, en los articulos 9 y 10 se llegaba a un equilibrio entre dos objetivos
contrapuestos: por una parte, cada reclamante debia tener derecho a presentar su propia
reclamacion, hacer sus propias alegaciones y elaborar sus propios argumentos; por la otra,

' Informe del Organo de Apelacion sobre Japén - Impuestos sobre las bebidas alcohdlicas,
WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, seccion E
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cada demandado debia ser protegido, al igual que la OMC, contra la iniciacion totalmente
innecesaria de un nuevo procedimiento de solucion de diferencias. La transaccion a que
habian llegado los redactores era logica y se basaba en el sentido comin: cuando las
reclamaciones podian abordarse conjuntamente, debian serlo; cuando un tercero podia
presentar su reclamacion contra una medida a un grupo especial que habia examinado la
misma medida, debia hacerlo.

- Las obligaciones prescritas en el parrafo 1 del articulo 9 y el parrafo 4 del articulo
10 se expresaban en forma impersonal ("se debera establecer un grupo especial tnico ... ";
"esta diferencia se remitira ... "). Por lo tanto, en estos articulos no quedaba claro quién
era el sujeto de esas obligaciones: (se trataba de los 6rganos y funcionarios de la OMS -en
particular del OSD y el Director General- o de los Miembros de la OMC, o de ambos?
Este problema de interpretacion debia resolverse teniendo en cuenta el objeto de estas
disposiciones, que era evitar que un asunto se sometiera de nuevo innecesariamente al
procedimiento de soluciéon de diferencias. Este objetivo no podia alcanzarse si la funcion
de asegurar el examen conjunto o concurrente de las reclamaciones con una pluralidad de
partes reclamantes correspondia exclusivamente a los 6rganos y funcionarios de la OMC.
El OSD debia establecer un grupo especial "si la parte reclamante asi lo pide", estuviera
justificada o no la solicitud, y, por lo tanto, no podia evitar la iniciacion innecesaria de un
nuevo procedimiento de solucion de diferencias. Analogamente, con arreglo al parrafo 7
del articulo 8, el Director General debia establecer la composicion de un grupo especial "a
peticion de cualquiera de las partes", independientemente de la naturaleza de la
reclamacion.

- Correspondia al Grupo Especial determinar si las reclamaciones de las CE eran
admisibles teniendo en cuenta las disposiciones del parrafo 1 del articulo 9 y el parrafo 4
del articulo 10 del ESD. En relacion con esto, debia recordarse que el Grupo Especial
encargado de examinar el asunto "Comunidades Europeas - Régimen para la importacion,
venta y distribucion de bananos" habia examinado si las facultades para determinar si una
solicitud de establecimiento de un grupo especial cumplia los requisitos del parrafo 2 del
articulo 6 del ESD correspondian al OSD o al Grupo Especial. El Grupo Especial habia
decidido que poseia esas facultades:

"Debido al criterio seguido en el OSD de adoptar decisiones si no hay
consenso 'en contrario' para el establecimiento de grupos especiales, no es
probable que el OECD sea un organo eficaz para resolver diferencias
cuando se trata de determinar si una solicitud de establecimiento de grupo
especial cumple los requisitos del parrafo 2 del articulo 6 del ESD. Por lo
tanto, y como cuestion practica, solo un grupo especial establecido con
arreglo a la solicitud (y posteriormente el Organo de Apelacion) puede
desempefiar esa funcion.""”

El razonamiento de ese Grupo Especial se aplicaba igualmente a la cuestion de si una
reclamacion cumplia los requisitos prescritos en el parrafo 1 del articulo 9 y el parrafo 4 del
articulo 10 del ESD.

' Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto " Comunidades Europeas - Régimen
para la importacion, venta y distribucion de bananos", WT/DS27/R/ECU, parrafo 7.26
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- Por lo tanto, podria llegarse a la conclusion de que el parrafo 1 del articulo 9 y el
parrafo 4 del articulo 10 s6lo podia lograr su objetivo si se interpretaba que la obligacion de
someter las reclamaciones con pluralidad de partes reclamantes a un Unico grupo especial,
siempre que fuera posible, correspondia tanto a la OMC como a sus Miembros, y si los
grupos especiales declaraban inadmisibles las reclamaciones que no cumplieran lo
prescrito en estas disposiciones. El presente Grupo Especial era el primero que se ocupaba
de este problema y, por lo tanto, tenia ante si la importante tarea de resolverlo teniendo en
cuenta sus amplias repercusiones sistémicas.

- Debia sefialarse que la India no se oponia a que distintos Miembros de la OMC
presentaran reclamaciones sucesivas sobre la misma cuestion en todos los casos. Las
reclamaciones consecutivas podian ser inevitables y, por lo tanto, legitimas por diversas
razones. Podia haber motivos juridicos. Por ejemplo, el reclamante quiza deseara formular
alegaciones mas amplias que las formuladas en las anteriores actuaciones. Podia haber
razones de procedimiento. Por ejemplo, el reclamante quiza no fuera Miembro de la OMC
en el momento de la presentacion de la reclamacion inicial, como se habia sefalado
anteriormente en relacion con Panama en el asunto de los bananos. Podia haber razones de
hecho. Por ejemplo, las partes en la diferencia anterior quizd hubieran llegado a un
acuerdo. La interpretacion de los articulos 9 y 10 anteriormente sugerida no limitaria el
ejercicio legitimo del derecho fundamental de los Miembros de la OMC a hacer examinar
de nuevo, en forma independiente, su reclamacion cuando fuera preciso sino so6lo la
demora innecesaria y, por lo tanto, abusiva en el ejercicio de ese derecho.

- El ejercicio por parte de las CE del derecho a presentar una nueva reclamacion
sobre una cuestion que ya habia sido objeto de un procedimiento anterior era abusivo.
Como lo admitian las propias CE, "desde un punto de vista juridico, ... [su] reclamacion
era idéntica en todos los aspectos a la anterior reclamacion presentada por los Estados
Unidos". Las CE no habian presentado ni un solo hecho, alegacion o argumento nuevo.
Con arreglo a los parrafos 8 y 9 del articulo 70, la India tenia obligaciones no s6lo respecto
de los Estados Unidos sino respecto de todos los Miembros de la OMC, incluidas las CE.
Ademas, en virtud del articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, la India debia cumplir sus
obligaciones con arreglo a esas disposiciones sobre la base del trato de la naciéon mas
favorecida. Por lo tanto, la India s6lo podia tener un sistema de presentacion anticipada y
un mecanismo para la concesion de derechos exclusivos de comercializacion, y éstos
debian ser igualmente aplicables a todos los Miembros de la OMC. Cualquier cambio que
la India pudiera introducir para aplicar las recomendaciones formuladas por el Grupo
Especial en la anterior diferencia, modificadas por el Organo de Apelacion, beneficiaria,
pues, necesariamente no solo a los Estados Unidos sino también a las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros. El unico objeto de la reclamacion de las CE era, por lo
tanto, obtener con arreglo al parrafo 2 del articulo 22 del ESD, derechos que podian haber
obtenido facilmente presentando su reclamacion conjuntamente o en forma concurrente con
los Estados Unidos. Las CE no habian aducido razones juridicas, de procedimiento ni de
hecho que justificaran su decision de reclamar esos derechos tardiamente mediante un
procedimiento independiente.

- La cuestion que el Grupo Especial tenia ante si era esencialmente la siguiente:
(gozan los reclamantes de un derecho ilimitado a retrasar la iniciacion de los
procedimientos o tienen los demandados y la OMC el derecho a ser protegidos contra una
nueva iniciacion innecesaria de un procedimiento de solucion de diferencias sobre la
misma cuestion? Las reclamaciones de las CE equivalian a un hostigamiento injustificado,
que implicaba un desperdicio de los recursos humanos y financieros limitados de la OMC,
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asi como de los de la India. Si este Grupo Especial daba su aprobacion al sistema de las
CE de iniciar un nuevo procedimiento y si los articulos 9 y 10 del ESD no preveian un
momento en el que se debia poner término a las actuaciones judiciales en la OMC, ésta
podia convertirse facilmente en teatro de una gran cantidad de litigios, controversias y mala
voluntad.

- El Organo de Apelacion habia declarado en otro contexto que "las normas de la
OMC ... no son tan rigidas ni inflexibles que no permitan juicios razonados para hacer
frente al interminable y siempre cambiante flujo y reflujo de los hechos reales, en casos
reales, en el mundo real"."® La India invitaba al Grupo Especial a abordar con ese espiritu
la nueva e importante cuestion de interpretacion que tenia ante si.

4.3 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros manifestaron su desacuerdo con la
India en lo relativo a la interpretacion de los articulos 9 y 10 del ESD y adujeron al respecto los
siguientes argumentos:

- El articulo 9 se referia a las situaciones en las que habia varios reclamantes en un
procedimiento de solucion de diferencias. Sin embargo, no disponia que los Miembros de
la OMC tuvieran la obligacion de formular una reclamacion en un momento determinado.
Tampoco trataba de la situaciéon de un Miembro de la OMC que hubiera solicitado actuar
como tercero en un procedimiento de solucion de diferencias determinado. Ese caso se
abordaba exclusivamente en el articulo 10. En el parrafo 4 de ese articulo, que era
pertinente en relacion con este asunto, se disponia expresamente que un tercero podia
convertirse en reclamante en relacion con una medida que ya fuera objeto de las
actuaciones de un grupo especial. Del lenguaje utilizado, se deducia claramente que en el
parrafo 4 del articulo 10 se contemplaba una situacion de actuaciones sucesivas, como la
actual, puesto que no era posible que un Miembro de la OMC participara como parte
reclamante y como tercero en el mismo procedimiento. Ademas, el parrafo 4 del articulo
10 no contenia ninguna disposiciéon que prohibiera explicita o implicitamente a un tercero
solicitar el establecimiento de un grupo especial una vez terminado el procedimiento del
grupo especial anterior.

- Podia haber buenas razones para que un Miembro de la OMC deseara actuar como
reclamante en relacion con una medida que ya hubiera sido objeto de las actuaciones de un
grupo especial, después de haber actuado como tercero respecto de ese grupo especial
anterior'” Los derechos procesales de los terceros eran mucho mas limitados que los de los

' Informe del Organo de Apelacion acerca del asunto Japon - Impuestos sobre las bebidas
alcoholicas, (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)

" En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, las CE explicaron que, en 1996 y a principios
de 1997, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros habian celebrado intensas conversaciones con la
India con objeto de convencer a las autoridades de ese pais de que adoptaran las medidas necesarias para
cumplir correctamente sus obligaciones con arreglo a lo dispuesto en los parrafos 8 y 9 del articulo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC. Hasta entonces, las CE habian confiado en que la India estaba preparandose para
adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a esas disposiciones sin
esperar el final del procedimiento de solucion de diferencias en curso (WT/DS50). Cuando qued6 claro que,
en realidad, la India no estaba adoptando las medidas necesarias para cumplir prontamente las mencionadas
disposiciones, las CE solicitaron la celebracion de consultas en virtud del ESD. La solicitud de celebracion de
consultas se presento a la India el 28 de abril de 1997 y se distribuy6 a los Miembros de la OMC el 6 de mayo
de ese afio (documento WT/DS79/1). Las consultas se celebraron el 14 de mayo de 1997. Aunque no
desembocaron en una solucién mutuamente aceptable, se consideré que la posicion de las CE se habia
aclarado lo suficiente para que la India no dudara de que las CE estaban dispuestas a continuar con el
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reclamantes. En particular, de conformidad con el parrafo 3 del articulo 10 del ESD, debia
darse traslado a los terceros de las comunicaciones de las (otras) partes en la diferencia
presentadas al Grupo Especial en su primera reunion. Esto implicaba que los terceros no
tenian acceso a ninguna otra comunicacion de las partes en la diferencia. Con arreglo al
parrafo 6 y el apartado b) del parrafo 12 del Apéndice 3 del ESD, los terceros eran oidos en
una sesion independiente pero no participaban de otro modo en las reuniones del grupo
especial con las partes en la diferencia. De conformidad con el parrafo 4 del articulo 17 del
ESD, solamente las partes en la diferencia, con exclusion de terceros, podian recurrir en
apelacion contra el informe de un grupo especial. Por ultimo, con arreglo al parrafo 2 del
articulo 22 del ESD, en las condiciones establecidas en esa disposicion, "cualquier parte
que haya recurrido al procedimiento de solucion de diferencias podra pedir la autorizacion
del OSD para suspender la aplicacion al Miembro afectado de concesiones u otras
obligaciones resultantes de los acuerdos abarcados". Como podia apreciarse en esta
disposicion, el OSD no podia conceder esa autorizacion a un tercero, puesto que éste no
habia "recurrido al procedimiento de solucion de diferencias". Si un tercero deseaba verse
libre de estas limitaciones, su Unica alternativa era convertirse en reclamante por derecho
propio.

- Ademas, contrariamente a lo que parecia indicar la posicion de la India en la actual
diferencia, el ESD no obligaba a los Miembros de la OMC a solicitar la iniciaciéon de un
procedimiento de solucion de diferencias en un momento determinado, por lo menos en
tanto siguieran aplicdndose las medidas en litigio que dieran lugar a la diferencia. En el
parrafo 7 del articulo 3 del ESD se disponia expresamente que "[a]ntes de presentar una
reclamacion, los Miembros reflexionaran sobre la utilidad de actuar al amparo de los
presentes procedimientos”. En Comunidades Europeas - Régimen para la importacion,
venta y distribucion de bananos™, el Organo de Apelacion habia llegado, basandose en esta
disposicion, a la constatacion de que los Miembros de la OMC tenian un amplio margen de
discrecionalidad para decidir si presentaban o no una reclamacion al amparo de los

procedimiento de solucion de diferencias, si era necesario. Por otra parte, las CE habian tenido la impresion
de que, mediante nuevos contactos informales, seria posible evitar la adopcion de nuevas medidas en el marco
del procedimiento formal de solucion de diferencias. Esta idea se basaba también en la experiencia de las CE,
adquirida especialmente en el contexto de los ADPIC, de que muy a menudo se consigue llegar a soluciones
satisfactorias mediante contactos informales sin necesidad de recurrir a las actuaciones formales de un grupo
especial. Ademas, en el momento en que se celebraron las consultas formales de las CE con la India, en mayo
de 1997, el procedimiento del Grupo Especial que entendia en la diferencia entre los Estados Unidos y la India
(WT/DS50) se encontraba en una etapa avanzada, y a las CE les habria sido dificil sumarse a ¢l como
reclamante, puesto que, en un momento anterior, habian decidido actuar como tercero en esa diferencia. Las
CE no creen que una parte pueda actuar como reclamante y como tercero en el mismo procedimiento. Esa
interpretacion de las disposiciones pertinentes del ESD queda reforzada por el texto del parrafo 4 del articulo
10 que, a juicio de las CE, contempla la posibilidad de iniciar procedimientos sucesivos. Como se deduce
claramente de todo lo dicho, la eleccion de politica de las CE no fue la misma que la de los Estados Unidos, es
decir, recurrir prontamente al procedimiento de solucion de diferencias una vez identificado el problema. Las
CE, en cambio, utilizaron todos los cauces disponibles para intentar llegar a una solucién mutuamente
satisfactoria sin someter la cuestion al procedimiento de solucién de diferencias de la OMC.
Lamentablemente, sus esfuerzos fracasaron y no les quedd otra alternativa que solicitar el establecimiento de
un grupo especial como reclamante a fin de poder proteger sus intereses en el contexto de las disposiciones del
ESD relativas al cumplimiento (articulos 21 y 22), ya que esas disposiciones requieren que la parte que intente
obtener la aplicacion del informe de un grupo especial haya recurrido al procedimiento de solucién de
diferencias como reclamante y no como tercero (parrafo 2 del articulo 22 del ESD).

*% Informe de 9 de septiembre de 1997 (documento WT/DS27/AB/R, pérrafo 135)
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acuerdos abarcados. Esta discrecionalidad incluia también necesariamente la eleccion del
momento apropiado para presentar la reclamacion. La iniciacion de un procedimiento de
solucion de diferencias era una importante decision de politica en la que influian gran
numero de factores. La OMC era una Organizacion impulsada por sus Miembros, en la
que éstos podian decidir discrecionalmente si deseaban o no recurrir a una forma de accion
determinada con arreglo a los acuerdos abarcados. Los Miembros podian aplicar distintas
estrategias en lo relativo a las medidas apropiadas cuando otros Miembros infringian sus
obligaciones en el marco de la OMC. Sobre esta base, un Miembro podia elegir un
momento distinto para presentar, con arreglo al ESD, una reclamacion relativa a una
medida que ya fuera objeto de las actuaciones anteriores de un grupo especial. Esta
posibilidad se mencionaba y reconocia expresamente en el parrafo 4 del articulo 10 del
ESD, que careceria de todo sentido util si fuera correcta la idea de la India de que los
Miembros estaban obligados a sumarse a una reclamacion con arreglo al articulo 9 si
deseaban plantear una diferencia en relacion con medidas que ya fueran objeto de
reclamacion por otro Miembro. De acuerdo con la constatacién del Organo de Apelacion
en el asunto Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional®' , uno
de los corolarios de la "regla general de interpretacion” contenida en el articulo 31 de la
Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados era que "la interpretacion ha de dar
sentido y ha de afectar a todos los términos del tratado. El intérprete no tiene libertad para
adoptar una lectura que haga inttiles o redundantes clausulas o parrafos enteros de un
tratado".

- Contrariamente a lo que alegaba la India, el presente asunto no podia compararse
con los casos en los que otros Miembros de la OMC habian actuado como una pluralidad
de partes reclamantes y no como terceros. Ademas, en contraposicion con lo ocurrido en la
diferencia sobre los bananos, en la que Panama habia intentado intervenir en la aplicacion
de las recomendaciones y resoluciones hechas o dictadas por el OSD de resultas de un
procedimiento de solucion de diferencias en el que no habia participado, las CE no
pretendian tener derecho a desempefiar una funcion especial en relacion con la aplicacion
de las recomendaciones y resoluciones del OSD con motivo de la diferencia anterior
planteada por los Estados Unidos, en la que habian actuado como tercero (WT/DS50). En
realidad, el presente asunto no tenia aun precedente en la practica de la OMC. Sin
embargo, la situacion se trataba y se resolvia expresamente en el parrafo 4 del articulo 10
del ESD.

4.4 En respuesta, la India record6 que habia reconocido explicitamente que los Miembros,
inclusive aquellos que habian actuado como terceros en un procedimiento anterior, tenian derecho
a decidir si deseaban presentar una reclamaciéon y el momento en que deseaban hacerlo. No
obstante, el argumento de la India habia sido que el objeto de las segundas frases del parrafo 1 del
articulo 9 y el parrafo 4 del articulo 10 del ESD era conseguir que los distintos Miembros con
reclamaciones similares las presentaran en forma concurrente al mismo grupo especial y que ese
objetivo no podia alcanzarse si se interpretaba que esas disposiciones solo se referian a la situacion
en las que esos Miembros ya habian decidido presentar sus reclamaciones en forma concurrente.
Las CE no habian respondido en absoluto a este argumento. Tampoco habian explicado por qué no
habian podido presentar su reclamacion conjuntamente con los Estados Unidos. Simplemente
habian afirmado que habian hecho una eleccion diferente en lo relativo al procedimiento. En el
argumento de las CE quedaba implicita la alegacion de que el parrafo 1 del articulo 9 y el parrafo 4
del articulo 10, pese a la claridad de sus segundas frases, no impedian la iniciacion consecutiva de

*! Informe de 29 de abril de 1966 (documento WT/DS2/AB/R, pagina 27)
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una reclamacion en relacion con una medida que ya hubiera sido objeto de una actuacion anterior.
No obstante, la India sostenia que esta alegacion de las CE respecto del parrafo 1 del articulo 9 y el
parrafo 4 del articulo 10 estimularia la iniciacion de procedimientos de solucion de diferencias
innecesarios y evitables, que era lo que hacia claramente la actual reclamacién de las CE. Estas
intentaban distinguir la reclamacion consecutiva presentada por Panama en relacion con el régimen
de los bananos de las CE del asunto actual alegando que Panama "habia intentado intervenir en la
aplicacion de las recomendaciones y resoluciones hechas o dictadas por el OSD de resultas de un
procedimiento de solucion de diferencias en el que no habia participado". Sin embargo, ;no era
eso precisamente lo que intentaban hacer las CE en el presente asunto? El intento de las CE de
distinguir el proceder de Panama del suyo propio no podia disimular el hecho de que, en este
asunto, las CE sometian a la India a un hostigamiento legal al que no desearian verse sometidas.

4.5 A continuacion, la India formulo los siguientes argumentos en relacion con el parrafo 1 del
articulo 9 del ESD:

- La primera frase del parrafo 1 del articulo 9 del ESD autorizaba al OSD a
establecer un unico grupo especial para examinar los asuntos con pluralidad de partes
reclamantes. En lo que se referia al presente asunto, esa frase dejaba claro que el OSD
habria tenido autoridad para establecer un inico grupo especial si los Estados Unidos y las
CE hubieran presentado sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial al mismo
tiempo. La segunda frase del parrafo 1 del articulo 9 iba mas all4, puesto que estipulaba
que, en caso de pluralidad de partes reclamantes, siempre que fuera posible, las
reclamaciones debian someterse a un grupo especial tnico. Como el OSD so6lo podia
establecer un grupo especial tnico para examinar varias reclamaciones relativas a la misma
cuestion cuando esas reclamaciones se presentaban al mismo tiempo, esta segunda frase
implicaba la obligacion de presentar esas reclamaciones al mismo tiempo, siempre que
fuera posible.

- En los articulos 9 y 10 se llegaba a un equilibrio entre dos objetivos contrapuestos:
por una parte, cada reclamante debia tener derecho a presentar su propia reclamacion, hacer
sus propias alegaciones y elaborar sus propios argumentos; por la otra, los demandados y
la OMC debian ser protegidos contra la iniciacion totalmente innecesaria de un nuevo
procedimiento de solucién de diferencias. La transaccion a que habian llegado los
redactores de esos articulos era logica y se basaba en el sentido comuin: cuando las
reclamaciones podian abordarse conjuntamente debian serlo; cuando un tercero podia
presentar su reclamacion contra una medida a un grupo especial que habia examinado la
misma medida, debia hacerlo.

4.6 Refiriéndose a los argumentos aducidos por la India en relacion con el parrafo 1 del
articulo 9 y el parrafo 4 del articulo 10 del ESD, las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros declararon lo siguiente:

- La India aducia que en la segunda frase del parrafo 1 del articulo 9 del ESD se
establecia la obligacion de los Miembros de la OMC de presentar simultdneamente al
mismo grupo especial las diferencias relativas a una misma cuestion. Esta interpretacion
del parrafo 1 del articulo 9 del ESD era claramente erronea. Como su titulo lo indicaba, el
articulo 9 trataba de las situaciones en las que varias partes reclamantes solicitaban el
establecimiento de un grupo especial en relacion con la misma cuestion. El parrafo 1 de
ese articulo se referia a las situaciones en las que varios reclamantes formulaban
simultaneamente esas solicitudes. En la primera frase de ese parrafo, se permitia que
varios Miembros de la OMC solicitaran el establecimiento de un unico grupo especial en
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esas situaciones, mientras que en la segunda frase, se alentaba al OSD a recurrir al
establecimiento de un grupo especial tnico siempre que fuera posible. En el parrafo 3 se
contemplaban las situaciones en las que las solicitudes de establecimiento de un grupo
especial en relacion con un mismo asunto se formulaban consecutivamente, pero en un
momento en el que ain no habia completado su labor el primer grupo especial. En esos
casos, habia que establecer mas de un grupo especial. Esta disposicion demostraba
claramente que los Miembros de la OMC no podian tener la obligacion de solicitar el
establecimiento de un grupo especial tinico en relacion con la misma cuestion puesto que,
de lo contrario, el parrafo 3 del articulo 9 seria superfluo. En la practica de la OMC, ya se
habia hecho uso del parrafo 3 del articulo 9 en varias ocasiones, concretamente en dos
diferencias relativas a las CE.** Estas demostraban que, cuando varios Miembros deseaban
presentar solicitudes de establecimiento de un grupo especial sobre la misma cuestion, no
tenian ninguna obligacion de presentarlas simultaneamente.

- En cualquier caso, la actual diferencia se regia por la norma de procedimiento
establecida en el parrafo 4 del articulo 10 del ESD. Ese parrafo se referia expresamente a
la situacion actual y disponia que la diferencia se remitiera al grupo especial que hubiera
entendido inicialmente en el asunto. La expresion "grupo especial que haya entendido
inicialmente en el asunto" era una expresion técnica utilizada en otros lugares del ESD,
concretamente en el parrafo 5 del articulo 21 y el parrafo 6 del articulo 22, donde se referia
claramente a procedimientos que, por su naturaleza misma, no podian ser simultaneos al
procedimiento de que se habia ocupado en un primer momento el "grupo especial que
[habia] entendido inicialmente en el asunto". Los procedimientos a que se hacia referencia
en estas ultimas disposiciones solo se utilizaban en la fase de aplicacion de una diferencia
en la que necesariamente el "grupo especial que [habia] entendido inicialmente en el
asunto" ya habia distribuido su informe sobre el fondo de la cuestion. En otros términos, la
expresion "grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto" se utilizaba en el
ESD para hacer referencia al grupo especial que ya se habia ocupado de la misma cuestion
en un procedimiento anterior en el que ya habia dado por terminada su labor. La India
sostenia que su interpretacion del parrafo 1 del articulo 9, segtn la cual los Miembros de la
OMC tenian la obligacion de presentar las diferencias simultdneamente al mismo grupo
especial, se aplicaba mutatis mutandis al parrafo 4 del articulo 10. Las CE no estaban de
acuerdo con la interpretacion hecha por la India del parrafo 1 del articulo 9. El intento de
aplicar, ademads, esa interpretacion al parrafo 4 del articulo 10, que tenia un objeto
diferente, era evidentemente descabellado.

- Por estas razones, las CE opinaban que la interpretacion hecha por la India de la
segunda frase del parrafo 1 del articulo 9 y la segunda frase del parrafo 4 del articulo 10 del
ESD era erronea y debia ser rechazada por el Grupo Especial. En este contexto, las CE ya
habian sefialado a la atencion del Grupo Especial la primera frase del parrafo 7 del articulo
3 del ESD que, como lo habia confirmado el Organo de Apelacién en el asunto de los
bananos®™ concedia a los Miembros un amplio margen de discrecionalidad para decidir si

*2 Véanse las solicitudes de establecimiento de un grupo especial formuladas por el Canada, por una
parte, y por Chile y el Pert, por la otra, en la diferencia sobre Comunidades Europeas - Descripcion comercial
de los moluscos del género pectinidae (WT/DS7/7 y WT/DS12/7 y WT/DS14/6) y las solicitudes presentadas
por los Estados Unidos, por una parte, y el Canada, por la otra, en la diferencia sobre Comunidades Europeas -
Medidas que afectan a la carne y los productos carnicos (hormonas) (WT/DS26/6 y WT/DS48/5).

» Véase el informe del Organo de Apelacion sobre Comunidades Europeas - Régimen para la
importacion, venta y distribucion de bananos (WT/DS27/AB/R), parrafo 135
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deseaban iniciar un procedimiento de soluciéon de diferencias, lo cual incluia
necesariamente la discrecionalidad para decidir en qué momento deseaban hacerlo.

Procedimientos normales de solucidon de diferencias

4.7 La India opind que, por otra parte, si el Grupo Especial considerara que el parrafo 4 del
articulo 10 del ESD permitia a las Comunidades Europeas y sus Estados miembros presentar sus
reclamaciones, el Grupo Especial estaria obligado a aplicar los "procedimientos normales de
solucion de diferencias" previstos en el parrafo 4 del articulo 10 y a evaluar objetivamente los
hechos y argumentos aducidos en las presentes actuaciones, de acuerdo con lo prescrito en el
articulo 11 del ESD. Para apoyar esta opinion de que deberia beneficiarse de los procedimientos
normales de solucion de diferencias, si las reclamaciones de las CE se consideraran compatibles
con las normas del ESD sobre la pluralidad de partes reclamantes, la India formuld los siguientes
argumentos:

- Las CE basaban su derecho a iniciar un nuevo procedimiento de solucion de
diferencias en la primera frase del parrafo 4 del articulo 10 del ESD, en la que se disponia:

"Si un tercero considera que una medida que ya haya sido objeto de la
actuacion de un grupo especial anula o menoscaba ventajas resultantes para
¢l de cualquier acuerdo abarcado, ese Miembro podra recurrir a los
procedimientos normales de solucion de diferencias establecidos en el
presente Entendimiento."”

Asi pues, las CE solicitaban a este grupo especial que aplicara los "procedimientos
normales de solucion de diferencias” establecidos en el ESD con un propdsito para el que
esos procedimientos no habian sido evidentemente concebidos. La funcidén de un grupo
especial consistia en determinar los hechos, hallar la ley aplicable y aplicar la ley a los
hechos. Pero las CE no pedian a este grupo especial que realizara esas funciones. Le
pedian simplemente que desempefiara la funcion mecanica de hacer extensiva oficialmente
una resolucion dictada en un procedimiento anterior a la actual reclamacion.

- Las CE habian admitido que iniciar de nuevo el asunto plantearia problemas
sistémicos y practicos, al declarar que " ... un nuevo examen de los elementos de la
reclamacion en todos sus detalles juridicos seria contrario al proposito mismo del parrafo 4
del articulo 10 del ESD. "... Implicaria una repeticién de intercambios formalistas de
opiniones que seria completamente inutil, puesto que la situacion juridica ya habia sido
aclarada por la adopcion de los informes anteriores del Grupo Especial y el Organo de
Apelacion. Representaria también una nueva audiencia sobre el asunto y, por lo tanto,
proporcionaria a las partes en la diferencia la oportunidad de presentar el equivalente de
una nueva apelacion, que no se contemplaba en ninguna de las disposiciones del ESD ...".
Esta declaracion era contradictoria. Las CE alegaban primero que tenian derecho a recurrir
a los "procedimientos normales de solucion de diferencias" a que se hacia referencia en el
parrafo 4 del articulo 10, pese al hecho de que "desde un punto de vista juridico, ... [su]
reclamacion era idéntica en todos sus aspectos a la anterior reclamacidn presentada por los
Estados Unidos"; sin embargo, a continuacion aducian que la aplicacion de los
procedimientos normales de solucion de diferencias "seria completamente inutil",
"representaria ... una nueva audiencia sobre el asunto" y crearia la oportunidad de
"presentar el equivalente de una nueva apelacion". Por consiguiente, segin la
interpretacion de las CE, el parrafo 4 del articulo 10 les concedia un derecho cuyo ejercicio
era inutil y peligroso para el sistema multilateral de comercio.
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- Lo que implicaban los argumentos de las CE era que debia interpretarse que el
parrafo 4 del articulo 10 otorgaba a las CE el derecho a formular una nueva reclamacion y
prohibia a la India presentar nuevos argumentos o nuevos hechos. Esto no podia ser asi.
El Grupo Especial debia o bien rechazar la reclamacion, considerandola "completamente
inutil" o bien reexaminar la cuestion como un nuevo asunto, de conformidad con los
"procedimientos normales de solucion de diferencias"; mno podia admitir primero la
reclamacion y después negar al demandado la aplicacion de los procedimientos normales
de solucion de diferencias por considerarlo completamente inutil. Las razones aducidas
por las CE para negar a la India el derecho a los procedimientos normales de solucion de
diferencias eran precisamente las mismas razones que requerian que se rechazara su
reclamacion. ;Como podian esperar razonablemente las CE que cualquier Miembro de la
OMC cooperara en la aplicacion de procedimientos desiguales, que infringian los
principios més fundamentales de la justicia procesal?

4.8 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros reconocieron que los
procedimientos normales de solucion de diferencias eran aplicables en el presente asunto. No
obstante, seguian opinando que los aspectos abordados en la anterior diferencia sobre el mismo
tema no debian examinarse de nuevo en la actual diferencia. La remision de esta diferencia al
Grupo Especial que habia entendido inicialmente en el asunto tenia la finalidad de garantizar la
coherencia y la economia procesal. ;Por qué tendrian las partes que repetir todas las alegaciones
de hecho y los argumentos juridicos ya presentados en la diferencia anterior? EIl Grupo Especial
estaba familiarizado con ellos y ya habia formulado constataciones al respecto, igual que lo habia
hecho el Organo de Apelacion en el contexto de la apelacion de la India en la anterior diferencia.
El proposito de remitir la diferencia al Grupo Especial que habia entendido inicialmente en el
asunto tenia que ser limitar el debate a hechos nuevos o desconocidos o argumentos nuevos
respecto de los cuales el Grupo Especial alin no hubiera tenido la oportunidad de formular
constataciones, lo cual queria decir que el Grupo Especial debia concentrarse en cualesquiera
alegaciones de hechos y argumentos juridicos nuevos o desconocidos hasta el momento. De lo
contrario, el riesgo de falta de coherencia y de desperdicio de los recursos seria inevitable. En
cualquier caso, de conformidad con el informe del Organo de Apelacion en Japén - Impuestos
sobre las bebidas alcohélicas™, los grupos especiales debian reconocer que los informes anteriores
de grupos especiales y del Organo de Apelacion eran pertinentes a la solucién de una diferencia
posterior.

4.9 En cuanto al planteamiento que debia adoptar el Grupo Especial al aplicar los
procedimientos normales de solucion de diferencias, de conformidad con el parrafo 4 del articulo
10, en el presente asunto, la India adujo los siguientes argumentos:

- La resolucion dictada en el asunto anterior en relacion con el parrafo 8 del articulo
70 se basaba en la constatacion de que las pruebas presentadas por la India no habian sido
suficientes para refutar la presuncion creada por las pruebas aducidas por los Estados
Unidos de que el sistema de presentacion anticipada de la India era incompatible con la
legislacion india. En el asunto actual la India habia presentado pruebas relativas a la
situacion interna que no habia presentado en el asunto anterior y habia pedido al Grupo
Especial que siguiera investigando los hechos. Por lo tanto, los hechos que este Grupo
Especial tenia ante si eran diferentes. No importaba si la India habia modificado o no su
régimen de patentes; lo Unico que importaba era si las pruebas aducidas por la India en el

** Informe de 4 de octubre de 1996 (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, péagina 18)
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actual procedimiento bastaban para refutar cualquier presuncion creada por las pruebas
presentadas por las CE. Como habia confirmado el Organo de Apelacion, un Grupo
Especial no podia interpretar el derecho interno pero si debia examinar las aplicaciones de
¢éste. En ese examen, un nuevo elemento importante que habia de tenerse en cuenta era
que, desde la presentacion de la reclamacion de los Estados Unidos (WT/DS50),
aproximadamente dos afios antes, no se habia hecho ni un intento de impugnar cualquiera
de las solicitudes anticipadas, aunque el numero total de las presentadas superaba las 2.000.

- Existia una importante diferencia entre dejarse guiar por la decision del Organo de
Apelacion, como habian sugerido los Estados Unidos en la comunicacion que habian
presentado en su calidad de tercero en la presente diferencia y dejarse guiar por el
razonamiento del Organo de Apelacion en el asunto anterior y en otros asuntos. Si este
Grupo Especial declarara que el Organo de Apelacion ya habia decidido la cuestion y que,
por lo tanto, no era necesario un examen independiente de los hechos y argumentos en el
presente asunto, ello equivaldria a declarar que la cuestion era cosa juzgada y a negar a la
India sus derechos procesales con arreglo a los procedimientos normales de solucion de
diferencias. No seria logico que el Grupo Especial admitiera primero la reclamacion y
luego declarara que la cuestion que tenia ante si habia sido decidida por el Organo de
Apelacion.

- Si el Grupo Especial se guiara por el razonamiento del Organo de Apelacion en el
asunto anterior y en otros asuntos, actuaria como todos los grupos especiales con arreglo a
los procedimientos normales de solucion de diferencias, utilizando el razonamiento en el
asunto anterior como precedente. En realidad, la India instaba al Grupo Especial a utilizar
como precedente el razonamiento del Organo de Apelacién en el asunto anterior, en
particular en lo relativo al hecho de que no seria apropiado: a) utilizar el principio de
previsibilidad de las relaciones de competencia como base para ampliar el alcance de los
parrafos 8 y 9 del articulo 70; b) basar la constatacion de incompatibilidad con el Acuerdo
sobre los ADPIC en una interpretacion del derecho indio y no en un examen de la
aplicacion de ese derecho; y c) ampliar las obligaciones prescritas en el parrafo 9 del
articulo 70 mas allé de los términos de éste.

Apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

4.10 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros adujeron que, dado que el Grupo
Especial y el Organo de Apelacion ya habian llegado, en la diferencia anterior, a la constataciéon de
que el actual régimen interno de la India relativo a la proteccion mediante patente de los productos
farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura era incompatible con las obligaciones
de ese pais en virtud del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, de ello se deducia
que, de conformidad con el parrafo 8 del articulo 3 del ESD, existia la presuncion de que esta
violacion de las normas pertinentes de la OMC por la India tenia efectos desfavorables para las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, en su calidad de otra parte en esta diferencia. En
esas circunstancias, correspondia a la India refutar la presuncion segtn la cual su actual régimen
interno para la proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos
quimicos para la agricultura anulaba o menoscababa ventajas resultantes para las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.11 LaIndia adujo que no incumbia al Grupo Especial determinar si el sistema de presentacion
anticipada establecido por la India era compatible con la legislacion de ese pais sino si la India, al
aplicar esa legislacion, actuaba de conformidad con el apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
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- Las CE se basaban en la ley interna de la India para demostrar su alegacion de que
un competidor podia obtener un mandamiento judicial para obligar a la Oficina de Patentes
a examinar y rechazar una solicitud anticipada y, de ese modo, hacer que ésta no cumpliera
los requisitos necesarios para obtener en el futuro proteccion mediante patente. Se
reconocia que, "en un procedimiento internacional, la parte que se basaba en la 'ley interna'
habia de demostrar su existencia".”>  Correspondia pues a las CE demostrar que la
legislacion interna de la India implicaba una violacioén de las obligaciones prescritas en el
apartado a) del parrafo 8 del articulo 70. Se reconocia también que un tribunal
internacional no podia interpretar la ley interna; debia considerarla como un hecho que

habia de demostrar la parte que se basaba en é1.%°

- En relacion con esta cuestion, el Organo de Apelacion habia sefialado en su
informe sobre el asunto anterior” :

"En derecho internacional publico, un tribunal internacional puede tratar la
ley interna de varias maneras.”® La ley interna puede servir de prueba de
hechos y puede proporcionar pruebas de la practica del Estado. Sin embargo,
la ley interna puede también constituir una prueba de cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones internacionales. Por ejemplo, en el caso
Determinados intereses alemanes en la alta Silesia polaca, la Corte
Permanente de Justicia Internacional observo que:

"Puede preguntarse si no plantea una dificultad el hecho de que la Corte haya
de ocuparse de la ley polaca de 14 de julio de 1920. Sin embargo, tal no
parece ser el caso. Desde el punto de vista del derecho internacional y de la
Corte que es su organo, las leyes internas son meros hechos que expresan la
voluntad y constituyen las actividades de los Estados, de la misma manera
que 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 Convencién de Ginebra."” (cursivas afiadidas
por el Organo de Apelacion)

- El derecho internacional general, los precedentes del GATT de 1947 y la mencionada
resolucion del Organo de Apelacion iban en el mismo sentido: no correspondia al Grupo
Especial interpretar la ley de la India; lo que habia de hacer era llegar a una decision sobre
la cuestion de si la India, al aplicar esa ley, habia actuado de conformidad con el

> Mojtaba Kazazi, Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence Before International
Tribunals, Kluwer Law International, pagina 368

0 1d.
*" Documento WT/DS50/AB/R, pérrafo 65

* Véase, por ejemplo, 1. Brownlie, Principles of Public International Law, 4* ed. (Clarendon
Press, 1990), paginas 40-42.

¥ 11926], PCIJ Series A, N° 7, pagina 19
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apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. La India sostenia
que debia hacerse una distincion entre: i) evaluar la aplicacion de una ley o un reglamento
de la India para determinar si violaba las disposiciones de la OMC; y ii) decidir la cuestion,
que era puramente de derecho interno, de si una medida aplicada por la India era véalida con
arreglo a su ley interna. Lo primero era evidentemente necesario para el funcionamiento
eficaz de la OMC; lo segundo era funcion del Gobierno de la India puesto que se trataba
de defender la Constitucion de la India y las leyes adoptadas por ese pais en su calidad de
gobierno soberano. A juicio de la India, el Organo de Apelacién habia pasado por alto en
su informe esta distincion fundamental.

Segun la India, recaia sobre las CE la carga de demostrar que la India no habia conseguido

establecer un sistema de presentacion anticipada que cumpliera lo prescrito en el apartado a) del
parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y no simplemente que existian dudas
razonables de que lo hubiera conseguido.

- En el asunto anterior, los Estados Unidos y la India habian expresado opiniones
contrapuestas acerca de la posibilidad de que un competidor obtuviera un mandamiento
judicial para obligar a la Oficina de Patentes a examinar y rechazar una solicitud
anticipada. Los Estados Unidos habian afirmado que esto era posible y la India habia
seflalado que no lo era. Ante esas alegaciones contrapuestas, el Grupo Especial habia
constatado que "la practica administrativa actual crea un cierto grado de inseguridad
juridica pues exige a los funcionarios de la India que ignoren determinadas disposiciones
obligatorias de la Ley de Patentes".** El Grupo Especial habia constatado también que:

"... aun cuando los funcionarios de la Oficina de Patentes no examinen y
rechacen las solicitudes presentadas anticipadamente, un competidor podria
conseguir un mandamiento judicial que les forzara a hacer ese examen, para
obtener la denegacion de una reivindicacion de patente. Si el competidor
llega a establecer ante un tribunal que es ilegal archivar por separado y no
examinar las solicitudes presentadas anticipadamente, la presentacion de

tales solicitudes podria resultar sin sentido".”’

- El Grupo Especial constatd que las decisiones del Tribunal Supremo de la India que
ese pais le habia facilitado s6lo demostraban que, por parte de la India, "basarse en una
practica administrativa para la tramitacion de las solicitudes de patente para productos
farmacéuticos y productos quimicos agricolas no es inconstitucional". No obstante, segiin
el Grupo Especial, esta prueba alegada por la India no demostraba que "un tribunal
mantendra la validez de medidas administrativas que claramente contradicen la legislacion
obligatoria".** Por esas razones, habia llegado a la conclusién de que, pese a que la India
se habia comprometido a adaptar su legislacion relativa a los productos farmacéuticos y los
productos quimicos para la agricultura antes del final del periodo de transicion, "persistira
durante el periodo transitorio la duda de si en el futuro esos productos reuniran las

condiciones para la proteccion mediante patente".”

% Documento WT/DS50/R, parrafo 7.35
! Documento WT/DS50/R, parrafo 7.37
32 Documento WT/DS50/R, parrafo 7.37

3 Documento WT/DS50/R, parrafo 7.38
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- Asi pues, el Grupo Especial no habia constatado que las pruebas que le habian sido
sometidas demostraran que las solicitudes presentadas por el sistema de anticipacion
quedarian invalidadas con arreglo a la ley india. No obstante, sobre la base de su
interpretacion de esa ley, habia constatado que existia "un cierto grado de inseguridad
juridica" y de "duda" debido a que se contradecia "claramente" la legislacion obligatoria.
A juicio del Grupo Especial, esas dudas bastaban para considerar el sistema de
presentacion anticipada de la India contrario al apartado a) del parrafo 8 del articulo 70
porque esa disposicion requeria que la India hiciera lo necesario para que quedara "fuera de
toda duda razonable" que las solicitudes presentadas por el sistema de anticipacion y las
patentes basadas en ellas no serian invalidadas. Asi pues, el Grupo Especial habia
interpretado que el Acuerdo sobre los ADPIC requeria que los Miembros eliminaran toda
duda razonable de que hubieran cumplido las prescripciones establecidas en ese Acuerdo.

- Al decidir que la India —la parte sujeta a lo dispuesto en el apartado a) del parrafo 8
del articulo 70- debia eliminar toda duda razonable acerca de su sistema de presentacion
anticipada, el Grupo Especial habia liberado eficazmente a los Estados Unidos -la parte que
alegaba la violacion del apartado a) del parrafo 8 del articulo 70- de la carga de presentar
pruebas de que esa violacion habia tenido lugar. Este traslado de la carga de la prueba a la
India implicaria que la parte que alegara la violacion del apartado a) del parrafo 8 del
articulo 70 debia demostrar simplemente que existian dudas razonables que parecian
indicar la existencia de una violacion de ese tipo. Seria la parte demandada la que tendria
entonces que disipar esas dudas. Al actuar de este modo, el Grupo Especial habia aplicado
a las pruebas que debia presentar la parte demandada un criterio de prueba que ningin
Estado con tribunales facultados para revisar las medidas administrativas podia cumplir.
Por estas razones, la India consideraba que la interpretacion hecha por el Grupo Especial
del apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 no s6lo era sustantivamente errénea sino que
violaba también principios establecidos por los que se regian la carga de la prueba y el
criterio de prueba. Por lo tanto, la India habia apelado tanto contra la constatacion
sustantiva como contra sus repercusiones en la distribucion de la carga de la prueba y el
criterio de prueba.

- Aunque el Organo de Apelaciéon habia resuelto primero que en el apartado a) del
parrafo 8 del articulo 70 no se estipulaba la obligacion de eliminar "toda duda razonable"
de que las solicitudes presentadas por el sistema de anticipacion no serian invalidadas,
posteriormente, sin embargo, habia declarado que bastaba que el Grupo Especial hubiera
llegado, a partir de las pruebas, a la conclusion de que ¢l -es decir, el Grupo Especial-
"tenia dudas razonables" sobre la posibilidad de que tuviera lugar esa invalidacion.

- El Organo de Apelacion habia invertido la constatacion sustantiva del
Grupo Especial, al declarar:

"Sin embargo, no coincidimos con el Grupo Especial en que
lo dispuesto en el 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
el sistema de anticipacion y las eventuales patentes basadas
en ellas no podran ser rechazadas o invalidadas por el
motivo de que, en la fecha de presentacion o de prioridad, la
materia para la que se pedia la proteccion no era patentable
en el pais en cuestion'** La India tiene derecho, en virtud

1.
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de las 'disposiciones transitorias' de los parrafos 1, 2 y 4 del
articulo 65, a aplazar hasta el 1° de enero del afo 2005 la
aplicacion del articulo 27 a las patentes de productos
farmacéuticos y productos quimicos agricolas. En nuestra
opinidn, el apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 obliga a
la India a establecer un mecanismo legal para la
presentacion de 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 mas."*

Sin embargo, con gran sorpresa de la India, el Organo de Apelacion habia sostenido
la resolucion del Grupo Especial sobre la distribucion de la carga de la prueba.
Habia constatado 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 pudiera
tener la primacia sobre la de determinadas disposiciones
obligatorias de la Ley de Patentes. La India presento
pruebas y argumentos de refutacion. La India interpreta
erroneamente lo que dijo el Grupo Especial acerca de las
'dudas razonables'. El Grupo Especial no exigié que los
Estados Unidos suscitasen meramente 'dudas razonables'
para trasladar a la India la carga 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
Especial llegd a la conclusion de que ¢l tenia 'dudas
razonables' de que las ‘instrucciones administrativas'
tuvieran primacia sobre la legislacion obligatoria en caso de
que se entablase una accion ante un tribunal de la India."*®

Resultaba dificil conciliar las dos afirmaciones contenidas en las partes subrayadas
de los extractos del informe del Organo de Apelacion citados. El Organo de
Apelacion resolvia primero que el apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 no
abarcaba la obligacion de eliminar "toda duda razonable" de que las solicitudes
presentadas por el sistema de anticipacion serian invalidadas. No obstante,
posteriormente el Organo de Apelaciéon declaraba que bastaba que el Grupo
Especial hubiera llegado, a partir de las pruebas, a la conclusion de que ¢él, -es decir
el Grupo Especial- tenia "dudas razonables" sobre la posibilidad de que tuviera
lugar esa invalidacion. Las constataciones del Grupo Especial eran coherentes:
habia interpretado que en el apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 se requeria que
la India eliminara toda duda razonable acerca de la validez de las solicitudes
presentadas por el sistema de anticipacion y, posteriormente, habia considerado
suficiente la demostracién de la existencia de esas dudas. El Organo de Apelacion
habia resuelto que la India no tenia que eliminar toda duda razonable pero, a

% Documento WT/DS50/AB/R, parrafo 58

*® Documento WT/DS50/AB/R, parrafo 74
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continuacion, habia invertido de hecho esa resolucion al considerar suficiente la
demostracion de la existencia de dudas.

4.13 La India adujo ademas que se debia dar a los Miembros el beneficio de la duda en lo
relativo a sus propias interpretaciones de su ley interna y que el Grupo Especial y el Organo de
Apelacion no habian aplicado el principio seglin el cual se debia presumir que la legislacion interna
de cada Estado estaba en conformidad con sus obligaciones resultantes de tratados.

Eran los tribunales nacionales los que debian decidir si las interpretaciones de la ley
interna eran correctas

- Los argumentos presentados por la India al Grupo Especial en el presente asunto
consistian en lo siguiente. La aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC requeriria la
adopcion de medidas administrativas, reglamentarias y legislativas -o elecciones entre
¢éstas- sobre la base de interpretaciones hechas por las autoridades ejecutivas de los
Miembros de los reglamentos, las leyes y la constitucion de éstos. Solo los tribunales
nacionales podian decidir si esas interpretaciones eran correctas. La postura de la India era
que los grupos especiales y el Organo de Apelaciéon debian otorgar a los Miembros el
beneficio de la duda en lo relativo a su interpretacion de su propia legislacion a menos que
hubiera pruebas -por ejemplo, una decision de un tribunal- de que la interpretacion hecha
por el Miembro de su propia ley evidentemente no era correcta. Los Miembros tenian
legitimamente derecho a esperar que la interpretacion de su ley interna se dejara a cargo de
sus tribunales nacionales.

- Ademads, como cuestion de politica, era prudente que los grupos especiales
aplicaran ese enfoque. Los grupos especiales tenian conocimientos expertos especiales en
la esfera de las normas de la OMC/GATT que no poseian en relacion con la ley interna de
los Miembros. Por consiguiente, debian otorgar a los Miembros el beneficio de la duda en
lo relativo a sus determinaciones con arreglo a su ley interna. Esto no equivalia a admitir
las interpretaciones hechas por los Miembros de las disposiciones de la OMC o la
determinacion por parte de un Miembro de si una situacion de hecho concreta respondia al
criterio de la OMC para la imposicion de derechos antidumping o para la imposicion de
restricciones cuantitativas de conformidad con el articulo 6 del Acuerdo sobre los Textiles
y el Vestido. Asi pues, la opiniéon del Grupo Especial que se habia ocupado del asunto
Estados Unidos - Restricciones aplicadas a las importaciones de ropa interior de algodon
y fibras sintéticas o artificiales’” de que "una politica de total deferencia frente a las
conclusiones de las autoridades nacionales no podria asegurar una evaluacién objetiva
como la prevista en el articulo 11" del Entendimiento sobre solucion de diferencias podia
distinguirse claramente del presente asunto. La India no defendia una politica de
deferencia: recomendaba simplemente no s6lo que la carga de demostrar que una medida
adoptada por un Miembro para cumplir sus obligaciones en el marco de la OMC era
invalida con arreglo a la ley interna de ese Miembro se hiciera recaer firmemente en el
Miembro que impugnara la validez de esa medida sino también que se diera a los
Miembros el beneficio de la duda en lo relativo a sus propias interpretaciones de su ley
interna, de acuerdo con las resoluciones de anteriores grupos especiales del GATT.

- De lo contrario, si los grupos especiales optaban con excesiva rapidez por adoptar
una decision sobre la validez de las medidas tomadas por un Miembro con arreglo a su ley
interna, podia producirse una situacion anoémala en la que una medida concreta de un

" Documento WT/DS24/R, parrafo 7.10
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Miembro quedara invalidada sobre la base de la interpretacion hecha por un grupo especial
de la ley interna de ese Miembro pero fuera mantenida por los tribunales nacionales de
¢éste. Por otra parte, los grupos especiales no debian permitir que la OMC se convirtiera en
un foro para la adopcion de decisiones sobre la validez de las medidas tomadas por los
Miembros con arreglo a su ley interna.

El Grupo Especial v el Organo de Apelacién no habian aplicado el principio segtn el cual
debia presumirse que la ley interna de cada Estado estaba en conformidad con sus
obligaciones resultantes de tratados

- En el asunto anterior, el Organo de Apelaciéon habia constatado que la prueba
aducida por los Estados Unidos habia establecido la "presuncion" de que el "sistema de
presentacion anticipada" de la India era incompatible con la Ley de Patentes de ese pais y
que la India no habia presentado pruebas que refutaran esa presuncion. Este uso de una
"presuncion" era contrario a los principios establecidos del derecho internacional.’®

- La practica de los grupos especiales del GATT de 1947 habia estado en
consonancia con el principio de la solucion de diferencias por los tribunales internacionales
segin el cual debia presumirse que la legislacion interna de cada Estado estaba en
conformidad con sus obligaciones resultantes de tratados y, por lo tanto, debia otorgarse a
la parte de la que se alegaba que su ley interna era incompatible con sus obligaciones
resultan;nges de tratados el beneficio de la duda en lo relativo a la interpretacion de su ley
interna.

- En el asunto anterior, estos principios no se habian respetado. Los Estados Unidos
habian sefialado ante el Grupo Especial anterior determinadas disposiciones de la Ley de
Patentes que se prestaban a distintas interpretaciones. El Grupo Especial y el Organo de
Apelacion habian considerado que, al aducir esas pruebas, los Estados Unidos habian
establecido una "presuncion”" de que el sistema de presentacion anticipada de la India era
incompatible con la Ley de Patentes de ese pais. Tras un "examen" de la Ley de Patentes,
el Organo de Apelacion habia llegado a la conclusiéon de que la "explicacion" de la India no
le habia convencido de que las solicitudes anticipadas sobrevivirian a la impugnacion
juridica con arreglo a la Ley de Patentes.

*¥ Véase Motjaba Kazazi, Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence Before
International Tribunals, Kluwer Law International, 1996, pagina 242. Segin Kazazi, este principio se refleja
en el articulo 27 de la Convencién de Viena sobre el derecho de los tratados, con arreglo al cual una parte "no
podra invocar las disposiciones de su derecho interno como justificacién del incumplimiento de un tratado".
Véase un resumen del estado actual de la jurisprudencia de la OMC sobre la cuestion de la carga de la prueba
y sobre las presunciones en el informe del Grupo Especial que se ocup6 del asunto Argentina - Medidas que
afectan a las importaciones de calzado, textiles, prendas de vestir y otros articulos, WT/DS56/R,
parrafos 6.34-6.40.

¥ Véase, por ejemplo, el informe del Grupo Especial que se ocupd del asunto Estados Unidos -
Medidas que afectan a las bebidas alcohdlicas y derivadas de la Malta, adoptado el 19 de junio de 1992,
IBDD 39S/242, 335-339, 350-351; y el informe del Grupo Especial que se ocupd del asunto Estados Unidos -
Medidas que afectan a la importacion y a la venta y utilizacion en el mercado interno de tabaco, adoptado el
12 de agosto de 1994, DS44/R, parrafo 75; véase también el documento L/5863 relativo al informe no
adoptado de un grupo especial del GATT, de fecha 17 de septiembre de 1985, parrafos 58 y 59 ("monedas de
oro").
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- Era un principio de derecho establecido, confirmado en repetidas ocasiones por el
Organo de Apelacién, que la parte que alegaba la violacion de una disposicion del Acuerdo
sobre la OMC por otro Miembro debia hacer valer y demostrar su alegacion y de que,
cuando se trataba de la interpretacion de su legislacion interna, se concedia al demandado
el beneficio de la duda. Por consiguiente, la tarea de las CE era demostrar que el sistema
de presentacion anticipada de la India era incompatible con la legislacion de ese pais y que,
por lo tanto, una solicitud anticipada podia impugnarse con éxito ante un tribunal indio.
No bastaba con que presentaran pruebas que simplemente hicieran surgir dudas sobre esa
compatibilidad en la mente de los integrantes del Grupo Especial. En el asunto anterior, el
Organo de Apelacion no habia aplicado este principio de derecho. La India sugeria que el
Grupo Especial se guiara por los principios enunciados por el Organo de Apelacion y no
por el hecho de que éste hubiera dejado de aplicarlos en un solo ocasion.

Segun la India, al examinar la reclamacion de los Estados Unidos en el asunto anterior, el

Grupo Especial y el Organo de Apelacion habian basado indebidamente sus conclusiones en su
propia interpretacion de la legislacion India.

- En el asunto anterior, el Grupo Especial habia resuelto, sobre la base de su propia
interpretacion de las disposiciones de la Ley de Patentes, que el sistema de presentacion
anticipada era incompatible con prescripciones obligatorias de la Ley de Patentes® o las
contradecian "claramente".*’ No habia examinado si la India, al aplicar su Ley de Patentes,
habia establecido un sistema de presentacion anticipada sino si la Ley de Patentes le
permitia hacerlo. Y el Grupo Especial tampoco habia determinado si un competidor habia
conseguido realmente un mandamiento judicial para que se rechazara una solicitud
presentada anticipadamente sino que habia llegado a la conclusion, sobre la base de su
propia evaluacion de la ley india, de que un tribunal indio podria hacerlo hipotéticamente,
suponiendo que un competidor organizara la impugnacion legal del sistema de presentacion
anticipada de la India ante un tribunal indio competente. No obstante, el Grupo Especial
no habia tenido en cuenta que los principios fundamentales de legitimacion y madurez*
aplicables en el derecho indio impedian que se dictara ese mandamiento judicial.*

- El Organo de Apelacién no habia actuado de conformidad con el principio que él
mismo habia enunciado. En lugar de examinar como habia aplicado la India su legislacion
sobre la base de la interpretacion de ésta por las autoridades indias, el Organo de Apelacién
habia basado sus conclusiones en su propia interpretacion de la ley interna. Habia resuelto
lo siguiente:

"El apartado a) del articulo 5 de [la Ley de Patentes] estipula que no son
patentables las sustancias 'destinadas a utilizacion o que puedan ser
utilizadas como alimentos, medicinas o productos farmacéuticos'. 'Cuando
se haya presentado la descripcion completa relativa a una solicitud de
patente', el parrafo 1 del articulo 12 obliga al Interventor a remitir la
solicitud y la descripcion a un examinador. Por otra parte, el parrafo 2) del
articulo 15 de la Ley de Patentes estipula que el Interventor 'denegard' toda

* Documento WT/DS50/R, parrafo 7.35
* Documento WT/DS50/R, parrafo 7.37
2 Véanse mas detalles en el parrafo 4.17, infra.

* Documento WT/DS50/R, parrafo 7.37
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solicitud relativa a una sustancia que no sea patentable. Coincidimos con
el Grupo Especial en que estas disposiciones de la Ley de patentes son
obligatorias.** Y, al igual que el Grupo Especial, no estamos convencidos
de que las 'instrucciones administrativas' de la India tengan primacia sobre
las disposiciones obligatorias contrarias a ellas de la Ley de Patentes.*
Observamos también que al publicar estas 'instrucciones administrativas' el
Gobierno de la India no se prevalio de las disposiciones del articulo 159 de
la Ley de Patentes que permiten al Gobierno central 'elaborar reglamentos
para aplicar las disposiciones de la Ley', ni del articulo 160 de la Ley de
Patentes, que exige que esos reglamentos se lleven a las dos cadmaras del
Parlamento indio. La India nos dice que esos reglamentos no eran
necesarios para las 'instrucciones administrativas' de que aqui se trata. Pero
también esto parece contradecir las disposiciones obligatorias de la Ley de
Patentes.

No llega a convencernos la explicacion de la India de esas aparentes
contradicciones. En consecuencia, no estamos convencidos de que las
'instrucciones administrativas' de la India hubieran prevalecido ante una
impugnacion juridica amparada en la Ley de Patentes. Y, por consiguiente,
tampoco estamos convencidos de que las 'instrucciones administrativas' de
la India proporcionen un fundamento legal solido para preservar la novedad
y la prioridad de las solicitudes desde las fechas pertinentes de presentacion
y prioridad."*

- Las resoluciones del Organo de Apelacion son contradictorias. Este confirma
primero que un tribunal internacional no puede interpretar la legislacion interna sino so6lo
examinar su aplicacion. Esto deberia haber llevado al Organo de Apelaciéon a examinar
cuestiones como: /ha establecido la India un sistema de presentacion anticipada? ;han
sido impugnadas solicitudes presentadas anticipadamente ante tribunales indios? ;ha
declarado algun tribunal indio invalida una solicitud anticipada? EIl hecho de que la India
hubiera recibido 1.924 solicitudes anticipadas desde el 1° de enero de 1995 al 15 de octubre
de 1997 y de que ninguna de ellas hubiera sido rechazada o invalidada deberia haber
ocupado un lugar central en las consideraciones del Organo de Apelacion. En cambio, éste
habia interpretado la ley india y examinado las siguientes cuestiones: /es el sistema de
presentacion anticipada compatible con la Ley de Patentes de la India? ;pueden
impugnarse las solicitudes anticipadas ante los tribunales indios con arreglo al derecho
indio? ;jpueden declararse invalidas las solicitudes anticipadas con arreglo al derecho
indio? La constatacién fundamental del Organo de Apelacion, en la que éste basaba su
conclusion, era: "no estamos convencidos de que las 'instrucciones administrativas' de la
India hubieran prevalecido ante una impugnacion juridica amparada en la Ley de Patentes".
Asi pues, el Organo de Apelacion habia decidido en contra de la India sobre la base de su
propia interpretacion de la Ley de Patentes y no de una evaluacion de la aplicacion de esa
Ley.

* Documento WT/DS50/R, parrafo 7.35
* Documento WT/DS50/R, parrafo 7.37

* Documento WT/DS50/AB/R, parrafos 69-70
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- El Organo de Apelaciéon habia justificado esta aparente contradiccion del modo
siguiente:

"Es claro que para determinar si la India ha cumplido las obligaciones que le
impone ese apartado es esencial un examen de los aspectos pertinentes de la
legislacion interna de la India y, en particular, de las disposiciones pertinentes de la
Ley de Patentes en cuanto guardan relacion con las 'instrucciones administrativas'

Decir que el Grupo Especial debia haber hecho algo distinto equivaldria a
afirmar que s6lo la India puede evaluar si la legislacion india es compatible con las
obligaciones que impone a este pais el Acuerdo sobre la OMC. Es claro que esto
no puede ser asi."*’

Estas formulaciones disimulaban el enfoque de la ley interna de la India adoptado por el
Organo de Apelacién y describian incorrectamente la cuestion que éste habia tenido ante si.
La India no habia alegado ni implicado que s6lo ella podia "evaluar si la legislacion india
es compatible con las obligaciones que impone a este pais el Acuerdo sobre la OMC".
Afirmaba, no obstante, que solo sus tribunales podian determinar si la aplicacion de la Ley
de Patentes por el Gobierno de la India era compatible con el derecho indio y que la
funcién de los grupos especiales y el Organo de Apelacion de la OMC era decidir si la
aplicacion por la India de su propia ley era compatible con sus obligaciones en el marco de
la OMC. Esto no significaba que los Miembros que desearan impugnar la aplicacion de las
obligaciones asumidas en el marco de la OMC con arreglo al derecho interno carecieran de
toda defensa. Solo queria decir que no bastaba que basaran sus alegaciones simplemente
en una posible interpretacion de la ley interna, como lo hacian las CE en este asunto. Si las
partes en una diferencia formulaban distintas interpretaciones de la ley interna y si la
interpretacion de esa ley no habia sido determinada por los tribunales nacionales, debia
concederse el beneficio de la duda a la parte de cuya ley de trataba. Interesaba a todos los
Miembros de la OMC que se aplicara este principio. Los intereses econdmicos de cada
Miembro quedaban suficientemente protegidos si, cuando la interpretacion de la legislacion
interna ain no habia sido decidida por los tribunales nacionales, los grupos especiales
examinaban la forma en que las autoridades nacionales del demandado aplicaban realmente
la ley interna de éste a los productos, servicios y proveedores de servicios o a los titulares
de derechos de propiedad intelectual del reclamante. Ningin Miembro desearia que un
grupo especial o el Organo de Apelacion le dijera, como se le dijo a la India en el asunto
anterior, que estaba violando su propia ley interna.

La India adujo también que la interpretacion de la legislacion india hecha por el Grupo

Especial y el Organo de Apelacion en el asunto anterior habia sido incorrecta.

- La Ley de Patentes disponia que el Interventor debia remitir las solicitudes de
patentes a un examinador; pero no especificaba el plazo en el que debia hacerlo. Las
autoridades indias opinaban que, dadas las amplias facultades que les concedia la
Constitucion de la India en la esfera de la propiedad intelectual y para la aplicacion de los
tratados internacionales, podian hacer uso de la discrecionalidad resultante para aplazar la
remision de las solicitudes relativas a productos farmacéuticos y productos quimicos para
la agricultura hasta el afio 2005 porque, en cualquier caso, esos productos solo serian
patentables en esa fecha.

* Documento WT/DS50/AB/R, parrafo 66
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- Las autoridades indias opinaban ademas que el principio de madurez
uniformemente aplicado por los tribunales indios impedia la impugnacion juridica de las
solicitudes anticipadas porque éstas solo conferian un posible derecho futuro.”* El Organo
de Apelacion habia evaluado esa situacion legal en forma incompleta y habia llegado a la
conclusion de que no estaba convencido de que las autoridades indias actuaran de
conformidad con la ley india. Habia realizado lo que denominaba "un examen de los
aspectos pertinentes de la legislacion interna de la India" y declaraba que no le convencia la
"explicacion" de la India. En realidad, el "examen" de la ley india habia sido una
interpretacion de esa ley y la "explicacion" rechazada habia sido la interpretacion de esa ley
por las autoridades de la India.

La India adujo ademas que el sistema de presentacion anticipada que habia establecido era

compatible con su legislacion.

- En el articulo 6 de la Ley de Patentes se permitia la aceptacion de cualquier
solicitud de patente relativa a una "invencion". En el apartadoj) del parrafo 1) del
articulo 2 de la Ley de Patentes se estipulaba que la invencion incluia "toda sustancia
producida por fabricacion", que sea nueva y util y "todo mejoramiento nuevo y util" de esas
sustancias. Esta definicion era lo bastante amplia para abarcar los nuevos productos
farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura.

- En el articulo 3 de la Ley de Patentes se mencionaban determinadas categorias de
invenciones o supuestas invenciones que no se consideraban invenciones en el sentido de la
Ley. Puesto que los productos farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura
per se no quedaban excluidos con arreglo al articulo 3, eran "invenciones" respecto de las
cuales podian aceptarse solicitudes de acuerdo con el articulo 6 de la Ley.

- En el articulo 5 de la Ley, se reconocia que podia haber una invencion relativa a un
producto farmacéutico o un producto quimico para agricultura pero se disponia que esa
invencion solo era patentable en lo relativo al proceso de fabricacion y no en lo relativo al
producto mismo. Por lo tanto, en el articulo 5 de la Ley de Patentes solo se prohibia la
concesion de una patente para esos productos y no la aceptacion de una solicitud de patente
para ellos.

- Por consiguiente, el articulo 6 del Ley de Patentes, tal como se interpretaba y se
aplicaba administrativamente, proporcionaba un "medio" para la aceptacion de solicitudes
de patentes de producto en el caso de los productos farmacéuticos y los productos
quimicos para la agricultura. Esas solicitudes eran identificadas y colocadas en una
categoria separada por las Oficinas de Patentes y no eran examinadas. Se les asignaba
también una fecha de presentacion, un numero de serie y un titulo, lo cual les daria derecho
a prioridad cuando se comenzara a conceder finalmente patentes en el caso de los
productos farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura. Ademas, esas
solicitudes no se rechazaban porque no eran remitidas por el Interventor de patentes a los
examinadores a fin de que éstos las examinaran con arreglo al parrafo 1) del articulo 12 de
la Ley de Patentes. Esto se debia a que, después de celebrar consultas entre los
departamentos competentes, las autoridades ejecutivas de la India habian dado al
Interventor de Patentes instrucciones administrativas de no remitir las solicitudes
anticipadas a un examinador con fines de examen hasta que se modificara la Ley de
Patentes para prever la concesion de patentes de producto en el caso de los productos
farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura.

* Véanse mas detalles en el parrafo 4.17 infra.
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- Contrariamente a lo afirmado por el Grupo Especial y el Organo de Apelacion en el
asunto anterior, no habia conflicto entre el mencionado ejercicio del poder ejecutivo con
arreglo al articulo 73 de la Constitucion de la India y el parrafo 1) del articulo 12 de la Ley
de Patentes. Aunque en el parrafo 1) del articulo 12 se disponia que el Interventor debia
remitir todas las solicitudes a un examinador, no se determinaba el tiempo de que disponia
para hacerlo. Dado este silencio legal, el poder ejecutivo del Gobierno de la India le
permitia establecer un plazo razonable para remitir las solicitudes con fines de examen a fin
de cumplir las obligaciones de la India con arreglo al apartado a) del parrafo 8 del
articulo 70. Por lo tanto, no habia conflicto entre esas instrucciones administrativas y el
parrafo 1) del articulo 12 de la Ley de Patentes. Esto se deducia del principio fundamental
de la interpretacion legal en el derecho interno de la India de que una disposicion legal
debe interpretarse en forma compatible con las obligaciones internacionales del pais, ya sea
con arreglo al derecho internacional consuetudinario o a un tratado o convenio
internacional. En ese contexto, el juez G.P. Singh, una de las autoridades destacadas en el
estudio de los principios de la interpretacion legal en la India y antiguo Presidente del
Tribunal Superior del Estado de Madhya Pradesh, habia declarado lo siguiente®:

"Si el texto de la legislacion no estd claro ... y se presta razonablemente a
mas de una interpretacion, el propio tratado pasa a ser pertinente, porque
hay una presuncion prima facie de que el Parlamento no tiene intencion de
actuar en violacion del derecho internacional, que comprende las
obligaciones concretas resultantes de tratados; y, si una de las
interpretaciones que pueden razonablemente hacerse de la legislacion esta
en consonancia con las obligaciones resultantes del tratado y otro u otros
no lo estan, ha de preferirse la interpretaciéon que esta en consonancia.” Se
hacia referencia al articulo 19 de la Declaracion Universal de Derechos
Humanos, en el que se declara que todo individuo tiene derecho a la
libertad de opiniéon y de expresion 'sin limitacion de fronteras', al sostener
que el derecho a la libertad de palabra y de expresion garantizado por el
apartado a) del parrafo 1) del articulo 19 de la Constitucion no esta limitado
al territorio de la India.”’ Y el articulo 11 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Politicos, que dispone que nadie sera encarcelado por el
solo hecho de no poder cumplir una obligacién contractual, ha tenido gran
influencia en el hecho de que el tribunal haya realizado una interpretacion
limitada del articulo 51 y la Regla37 de la Orden 21 del Codigo de
Procedimiento Civil.”> Si los Estados son partes en un convenio que
permite que un extranjero sentenciado a una pena de prision por un delito
sea trasladado al Estado del que es nacional para cumplir su sentencia por
motivos humanitarios, quiz4d no sea adecuado detenerlo con arreglo a una
ley de detencion preventiva en lugar de acusarlo de un delito, ya que esto

* Justice G.P. Singh, Principales of Statutory Interpretation, Wadhwa & Co., Nagpur, 6 ed., 1996,
paginas 380-381

%% Salamon v. Commr. of Customs and Excise, (1996) All ER 871 (CA), pagina 875, etc.

>! Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248

>* Jolly George Verghese v. Bank of Cochin, (1980) 2 SCC 360
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hard que no se beneficie de lo dispuesto en el convenio sobre su
transferencia a su Estado de origen."’

Este principio de la interpretacion legal se mantenia incluso si la ley en cuestion era
anterior a la obligacion resultante del tratado.>

- Con arreglo al derecho indio, existia otro principio independiente de la
interpretacion legal, a saber que, incluso cuando una disposicion legal establecia un periodo
de tiempo para el desempefio de una obligacion prevista por la ley, ese periodo se
establecia unicamente a titulo indicativo y no vinculante. Asi por ejemplo, el juez Singh
habia sefialado que:

"... [Cluando una ley dispone que un funcionario publico debe desempefiar
una obligacion dentro de un periodo de tiempo determinado, la
jurisprudencia establece que las disposiciones al respecto son solo
indicativas ... Cuando una disposicién prevé un plazo dentro del cual una
autoridad o funcionario publico ha de actuar en cumplimiento de una
obligacion, ello significa generalmente que la ley considera razonable que

el funcionario o la autoridad actte dentro del periodo mencionado".>

Por lo tanto, la India sostuvo que el plazo en el que se habia encomendado al Interventor de
Patentes que remitiera las solicitudes anticipadas a un examinador -es decir, Unicamente
después de la modificacion de la Ley de Patentes para prever la posibilidad de conceder
patentes de producto en el caso de los productos farmacéuticos y los productos quimicos
para la agricultura- era razonable, habida cuenta de la obligacion de la India con arreglo al
apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 de establecer un sistema de presentacion anticipada
en espera de que se introdujera la proteccion de esos productos mediante patente.

- Ademas, el articulo 73 de la Constitucion de la India concedia al Gobierno de la
India poder ejecutivo de la mayor amplitud sobre todos los temas en los que el Parlamento
era competente para legislar. Este poder comprendia la facultad de llenar
administrativamente las lagunas existentes en las leyes, las normas o los reglamentos.” El
poder ejecutivo del Gobierno de la India para concertar y aplicar tratados procedia del
poder legislativo de la Union de la India que se recogia en los articulos 246 y 253, leidos
conjuntamente con el epigrafe 14 de la Lista I del Anexo Séptimo de la Constitucion de la
India.”” El Gobierno de la India tenia también poder ejecutivo sobre "patentes, invenciones
y dibujos o modelos", que quedaban incluidos en el epigrafe 49 de la Lista I. Sobre la base
de esas facultades, el Gobierno de la India habia decidido archivar por separado las
solicitudes relativas a productos farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura con
miras a la adopcion de medidas en el futuro de conformidad con los parrafos 8 y 9 del

>} Kubic Dariusz v. Union of India, AIR 1990 SC 470
>* People's Union for Civil Liberties v. Union of India, (1997) 1 SCC 301
> Justice G.P. Singh, nota 49 supra, paginas 244-245

*% Union of India vs. H.R. Patankar and Others, (1984) Supp. SCC 359; y R. Raghupathy vs. State of
AP., (1988)4 SCC 364

" Maganbhai v. Union of India, (1970) 3 SCC 401
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articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y dar al Interventor de Patentes instrucciones de
no remitir esas solicitudes a un examinador hasta el afio 2005.

- Por otra parte, el Gobierno de la India también se habia comprometido a cumplir
sus obligaciones con arreglo al parrafo 8 del articulo 70 en una declaracion ante el
Parlamento. El 2 de agosto de 1996, el Gobierno habia declarado en el Parlamento lo
siguiente:

"Las Oficinas de Patentes han recibido, hasta el 15 de julio de 1996, de
compaifiias/instituciones indias y extranjeras, 893 solicitudes de patente de
productos farmacéuticos y medicinas. FEsas solicitudes se examinardn
después del 1° de enero de 2005, segin lo previsto en el Acuerdo de la
Organizacion Mundial del Comercio (OMC), que entr6é en vigor el 1° de
enero de 1995."

Las declaraciones de este tipo se consideraban vinculantes para el Gobierno con arreglo a
la Constitucion de la India.

4.17 Ademas, segun la India, las solicitudes anticipadas no podian ser impugnadas ante los
tribunales indios e invalidadas con arreglo a la Ley de patentes.™

> En respuesta a una pregunta del Grupo Especial de si la legislacion india en general preveia la
posibilidad de que las decisiones administrativas (incluidas las decisiones de no actuar en determinadas
circunstancias) fueran impugnadas ante un tribunal administrativo u otro 6rgano judicial, en particular por
motivos de incompatibilidad con una disposicion legal, la India informé al Grupo Especial de que se habia
interpretado que el articulo 226 de la Constitucion de la India concedia al Tribunal Superior la facultad de
revision judicial de las medidas legislativas y administrativas. Esto incluia la facultad de revisar los
reglamentos o instrucciones administrativas que violaran disposiciones legales. EI Tribunal Superior es el
mas alto tribunal de cada Estado y el tribunal intermedio de apelacion en el sistema unificado de tribunales de
la India. En respuesta a una pregunta complementaria del Grupo Especial, la India facilitd a éste mas
informacion detallada sobre esta posibilidad de revision. Los grandes principios por los que se guia el
Tribunal Superior al ejercer esa facultad son los siguientes:

- Segun un principio bien establecido del derecho administrativo indio, no pueden dictarse
instrucciones administrativas sobre cuestiones que hayan sido objeto de legislacion. Cuando no
existan disposiciones legales o cuando haya lagunas en las promulgadas, podran dictarse las
instrucciones administrativas necesarias para suplir esas disposiciones o llenar esas lagunas. La unica
limitacion de la facultad de dictar esas instrucciones administrativas es que no debe haber
disposiciones legales que reglamenten la cuestion, ya sea expresamente o por disposicion en
contrario.

- Los actos administrativos dictados en ejercicio declarado de un poder legislativo pueden ser
invalidados por el tribunal si se han excedido los limites constitucionales o los poderes legislativos.

- La revision judicial de los actos administrativos dictados no en ejercicio declarado de un poder
legislativo sino en ejercicio del poder ejecutivo tiene por objeto la manera y el modo de éstos y no la
decision administrativa considerada en cuanto al fondo. El criterio para esta revision es si el ejercicio
de la facultad discrecional ha sido injusto, arbitrario o de mala fe.

- El Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores tampoco intervendran o decidiran en las cuestiones
relativas a la politica del Gobierno, a menos que se hayan infringido principios fundamentales del
derecho.
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- Contrariamente a lo que habia constatado el Grupo Especial en la anterior
diferencia (WT/DS50) sobre la base de las pruebas limitadas que se le habian presentado,
un tribunal indio jamdas examinaria una solicitud presentada por un competidor de que se
obligara al Interventor de Patentes a remitir una solicitud anticipada a un examinador con
fines de examen. En realidad, una solicitud de ese tipo no podia admitirse porque los
principios fundamentales de legitimacion y madurez obligaban a rechazar las
impugnaciones de derechos futuros contingentes, como los de los solicitantes segun el
sistema de presentaciéon anticipada a recibir patentes en el afio 2005.” Una solicitud
anticipada so6lo daba al solicitante el derecho a recibir una patente en relacion con un
producto farmacéutico o un producto quimico para la agricultura en el futuro, cuando la
India previera la concesion de esas patentes con arreglo a su Ley de Patentes. Ademas, el
solicitante debia demostrar a la Oficina de Patentes que se cumplian los criterios aplicables
para la concesion de una patente con arreglo a la Ley de Patentes. Asi pues, una solicitud
anticipada daba al solicitante, en el mejor de los casos, un derecho futuro y contingente que
-con arreglo a los principios de legitimacion y madurez aplicados en la India, al igual que
en otros paises con un sistema de derecho consuetudinario- nunca podria impugnarse con
éxito ante los tribunales. Confirmaba esto el hecho de que ninguna de las solicitudes
anticipadas aceptadas por la India y publicadas en la Gaceta de la India habia sido
impugnada ante un tribunal.

- Las CE no habian demostrado que las solicitudes anticipadas no prevalecerian en
caso de impugnacion juridica con arreglo a la Ley de Patentes.

- La interpretacion de las leyes internas seria inevitablemente insegura hasta que
hubiera dictaminado al respecto un tribunal competente. (Como podia un Miembro
demostrar entretanto que sus autoridades actuaban basdndose en la interpretacion correcta?
Puesto que las solicitudes anticipadas no podian impugnarse ante los tribunales indios,
(como podia la India en esas circunstancias refutar la presuncion de que las solicitudes
anticipadas no prevalecerian en caso de impugnacion ante los tribunales indios?

4.18  Por ultimo, la India alegd que la Oficina de Patentes habia recibido y continuaba recibiendo
solicitudes, que se archivaban a fin de adoptar medidas al respecto en el futuro. Se registraban y se
publicaban en la Gaceta de la India; por lo tanto, se disponia de los hechos necesarios para
determinar la novedad y prioridad de las invenciones de que se trataba de conformidad con las
fechas de esas solicitudes y para adoptar una decision sobre la concesion de patentes al respecto

> En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, la India informé a éste de que, para demostrar la
existencia de una "causa de accién" adecuada en una impugnacion juridica de la validez del sistema de
presentacion anticipada de la India de conformidad con el articulo 226 de la Constitucion, un competidor de
un solicitante con arreglo a este sistema no sélo debia demostrar que el derecho que le conferian las leyes
habia sido violado de resultas del establecimiento del sistema de presentacion anticipada sino que también
debia probar el dafio real sufrido de resultas de la aplicacion de ese sistema. Una solicitud anticipada sélo
daria lugar a la concesion de una patente o un derecho exclusivo de comercializacion si y cuando: 1) la India
modificara la Ley de Patentes para prever la concesion de patentes de producto en el caso de los productos
farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura con arreglo a su Ley de Patentes; vy ii) la solicitud
anticipada respondiera a cualesquiera criterios pertinentes para la concesiéon de una patente o un derecho
exclusivo de comercializacion, seglin el caso, con arreglo a la Ley de Patentes modificada. Hasta que se
dieran estas condiciones, ningin competidor de un solicitante con arreglo al sistema de presentacion
anticipada seria capaz de demostrar estos puntos simplemente porque se hubiera aceptado una solicitud
anticipada de concesion de una patente o un derecho exclusivo de comercializacion en el futuro a un producto
competidor. Por consiguiente, un tribunal indio rechazaria su impugnacion juridica del sistema de
presentacion anticipada de la India basandose en que no habia podido demostrar que habia sufrido un dafio
real.
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cuando llegara el momento de su patentabilidad, de conformidad con los apartados b) y c) del
parrafo 8 del articulo 70.

4.19

- Entre el 1° de enero de 1995 y el 31 de enero de 1998, la India habia recibido
2.212 solicitudes anticipadas, ninguna de las cuales habia sido rechazada o invalidada.
Todas las solicitudes anticipadas -con inclusioén de su nimero de serie, su fecha, el nombre
del solicitante y el titulo- se publicaban en la Gaceta de la India. Esta publicacion se
efectuaba independientemente de que el producto para el que se solicitaba la patente fuera
patentable. No existia ninguna disposicion en la legislacion india que impidiera a la
Oficina de Patentes aceptar y archivar las solicitudes con miras a la adopcién de medidas
en el futuro de conformidad con el parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC,
y era evidente que no podia eliminarse la constancia de las solicitudes publicadas en la
Gaceta de la India. Por lo tanto, el registro, la fecha, el archivo y la publicacion de esas
solicitudes no podian suprimirse mediante el recurso a los tribunales. Por consiguiente no
habia nada que pudiera impedir que, cuando se cumplieran los criterios para la concesion
de esas patentes de conformidad con los apartados b) y c) del parrafo 8 del articulo 70, la
India decidiera concederlas sobre la base de las solicitudes actualmente presentadas y
determinara la novedad y prioridad de las invenciones con arreglo a la fecha de esas
solicitudes.

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros opinaron que la India no habia

alegado ningn elemento nuevo que no se hubiera considerado ya en la anterior diferencia o que
fuera pertinente de otro modo para la solucion de la diferencia actual.

- La India aducia basicamente que en el articulo 5 de su Ley de Patentes se prohibia
la concesion de patentes en el caso de los productos farmacéuticos o los productos
quimicos para la agricultura, sin prohibir, no obstante, la presentacion de solicitudes en
relacion con esos productos. La India alegaba ademas que, por lo tanto, la presentacion de
una solicitud en relacion con productos de ese tipo era posible con arreglo al articulo 6 y
constituia, pues, un "medio" suficiente para la presentacion de solicitudes de conformidad
con el apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. Estos
argumentos no eran nuevos, puesto que estas disposiciones de la Ley de Patentes de la
India se habian presentado al Grupo Especial en la anterior diferencia y no se habian
modificado desde entonces. No eran pertinentes porque, en el parrafo 2) del articulo 15 de
la Ley de Patentes de la India, que tenia caracter vinculante, se disponia que el Interventor
denegaria la solicitud relativa a una invenciéon no patentable en el marco de la Ley. La
posibilidad de presentar una solicitud que debia ser denegada con arreglo a una disposicion
vinculante de la legislacion interna de un Miembro de la OMC no constituia un "medio"
adecuado para la presentacion de una solicitud de conformidad con el apartado a) del
parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

- Ademas, la India alegaba que, de conformidad con el parrafo 1) del articulo 12 de
su Ley de Patentes, no se establecia un plazo para la remisiéon de una solicitud a un
examinador. Por lo tanto, a juicio de la India, no habia conflicto entre las instrucciones
administrativas de las autoridades ejecutivas indias al Interventor de Patentes y el
parrafo 1) del articulo 12 de la Ley de Patentes. Esta cuestion se habia examinado
extensamente en la diferencia anterior, en particular en el parrafo 7.35 del informe del
Grupo Especial que se habia ocupado de esa diferencia y en el parrafo 69 del informe del
Organo de Apelacion al respecto. Las CE creian que ya se habia dicho todo lo necesario en
relacion con esta cuestion. Dado el examen realizado, las CE no podian estar de acuerdo
con la India en que los términos en que estaba redactada su Ley de Patentes no fueran
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claros en lo relativo a las medidas que debia adoptar el Interventor una vez que se habia
presentado una solicitud o al momento de la adopcion de esas medidas. En esas
circunstancias, las CE no veian el interés de la declaracion del juez G.P. Singh citada por
la India en el contexto de la presente diferencia. Otro tanto podia decirse del argumento de
que los plazos que figuraban en las leyes no eran vinculantes, ya que existia una
contradiccion evidente con lo dispuesto en la Ley de Patentes de la India, que no permitia
ninguna demora en la remision de una solicitud a un examinador. En otros términos, el
parrafo 1) del articulo 12 de la Ley de Patentes de la India simplemente no establecia un
plazo porque preveia medidas inmediatas; el articulo comenzaba con la palabra "cuando",
que no permitia ninguna demora. Tampoco en este caso consideraban las CE que existiera
una laguna que pudiera llenarse mediante instrucciones administrativas.

- La declaracion pronunciada por el Gobierno de la India ante el Parlamento indio el
2 de agosto de 1996 ya se habia mencionado en la anterior diferencia. Las declaraciones
que el Gobierno de la India pudiera haber hecho ante el Parlamento o en otro lugar no
cambiaban el hecho de que la Ley de Patentes de la India contenia en el parrafo 1) de su
articulo 12 una disposicion vinculante que estipulaba que el Interventor remitiria cualquier
solicitud a un examinador "[c]uando se haya presentado la descripcion completa relativa a
una solicitud de patente". Ademads, como ya se ha dicho, en el parrafo 2) del articulo 15 de
la Ley de Patentes de la India se disponia que el Interventor denegaria una solicitud si
estimaba que la invencion reinvindicada en la descripcion no era patentable en el marco de
la Ley. El tiempo de los verbos utilizados en ambas disposiciones era el futuro, lo cual no
dejaba ninguna discrecionalidad al Interventor.

- Era evidente que las propias autoridades indias habian llegado a la conclusion de
que la Ley de Patentes de 1970 vigente no bastaba para poner la legislacion interna de la
India en conformidad con las obligaciones de ese pais con arreglo al apartado a) del
parrafo § del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC cuando habian decidido, al final de
1994, promulgar la Orden de Patentes (modificacion) para remediar las evidentes
deficiencias de la Ley de Patentes de 1970 vigente. Por la misma razon, la India habia
presentado a su Parlamento un proyecto de ley encaminado a modificar la Ley de Patentes
de 1970. La afirmacion hecha por la India en la presente diferencia de que la Ley de
Patentes de 1970 estaba en conformidad con sus obligaciones con arreglo al parrafo 8 del
articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, aunque nunca se habia promulgado la
modificacion propuesta, simplemente no era creible.

- La India se habia referido también a los principios de legitimacion y madurez, que
impedirian una impugnacion ante sus tribunales con objeto de obligar al Interventor de
Patentes a remitir una solicitud anticipada a un examinador con fines de examen. Incluso
si esto fuera cierto, no excluia la posibilidad de otras formas de diferencia privada acerca
de la novedad y la prioridad de una solicitud anticipada. En particular, las CE no
consideraban que existiera ninguna razon para que una diferencia entre dos o mas
solicitantes acerca del momento o las formalidades de la presentacion de una solicitud con
arreglo al apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC no
pudiera dar lugar a un litigio ante un tribunal indio en cualquier momento anterior al afo
2005. En particular, podia plantearse una diferencia sobre la fecha de presentacion
pertinente antes del afio 2005, como cuestion preliminar en el contexto de un
procedimiento judicial relativo a la concesion de un derecho exclusivo de comercializacion
con arreglo al parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. En esos
procedimientos judiciales, el hecho de que actualmente no existiera en la India una base
legal para la presentacion de solicitudes anticipadas haria imposible, o por lo menos
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innecesariamente dificil, que un solicitante defendiera su postura ante los tribunales indios.
El hecho de que, hasta el momento no se hubiera impugnado ninguna solicitud anticipada
antes los tribunales indios era irrelevante en este contexto, ya que ello podia deberse
precisamente a la situacion incierta de esas solicitudes en la India. Ademads, la India ni
siquiera discutia el hecho de que, después del afio 2005, podian surgir diferencias que
entonces tendrian que ser resueltas con arreglo a la ley aplicable en el momento de la
presentacion de la solicitud. En otros términos, la incertidumbre juridica creada por la
actual situacion legal india se perpetuaria en el futuro.

420 La India contestd que, al alegar que la interpretacion que hacia la India de su propia
legislacion era incorrecta y al invitar al Grupo Especial a adoptar otra interpretacion de la Ley de
Patentes de ese pais, las CE dejaban de nuevo a un lado la cuestion fundamental que tenia ante si el
Grupo Especial.

- Segun la jurisprudencia uniforme de los tribunales internacionales, inclusive del
Organo de Apelacion, la legislacion india no podia ser interpretada por este Grupo Especial
sino que debia considerarse como un hecho. Por lo tanto, para este Grupo Especial no era
pertinente si la India habia actuado de forma compatible con sus propias leyes. El Grupo
Especial estaba obligado a presumir que si porque solo los tribunales indios podian decidir
la cuestion. Lo que presentaba interés para este Grupo Especial era si las medidas
adoptadas por la India eran compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, si la
manera en que la India habia aplicado sus leyes le habia permitido establecer un medio por
el cual pudieran presentarse solicitudes anticipadas.

- Las CE no discutian que la India aceptara, publicara y archivara solicitudes
anticipadas ni que ninguna de esas solicitudes hubiera sido impugnada. Ademas, las CE
confirmaban que aproximadamente 1.000 empresas de las CE habian hecho uso del sistema
de presentacion anticipada de la India. Por consiguiente, las CE no negaban que la India
hubiera establecido en realidad un medio por el cual podian presentarse solicitudes de
patente en el caso de los productos farmacéuticos y los productos quimicos para la
agricultura.

- Lo tnico que alegaban las CE era que ese medio de presentacion era incompatible
con la legislacion de la India y que, debido a la incertidumbre legal resultante, el medio de
presentacion era también incompatible con la obligacion de la India con arreglo al parrafo
8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. De la argumentacion de las CE se deducia
con total claridad que el Grupo Especial s6lo podia formular la resolucion solicitada sobre
la presunta incompatibilidad con el Acuerdo sobre los ADPIC si primero constataba que el
sistema de presentacion anticipada era incompatible con el derecho indio. Sin embargo,
era ésta una constatacion que este Grupo Especial no estaba autorizado a formular.

Parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

421 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros alegaron que, dado que en la
diferencia anterior el Grupo Especial y el Organo de Apelacién habian constatado que el actual
régimen interno de la India para la proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos y
los productos quimicos para la agricultura era incompatible con las obligaciones que imponia a la
India el parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, habia que entender, de
conformidad con el parrafo 8 del articulo 3 del ESD, que se habia establecido una presuncion de
que este incumplimiento de las normas pertinentes de la OMC por la India tenia efectos
desfavorables para las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, que eran la otra parte en
esta diferencia. En tales circunstancias, correspondia a la India la carga de refutar la presuncion de
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que el actual régimen interior de la India para la proteccion mediante patente de los productos
farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura anula o menoscaba ventajas resultantes
para las Comunidades Europeas y sus Estados miembros del parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

4.22 La India adujo que la interpretacion que el Grupo Especial habia dado al parrafo 9 del
articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC en la diferencia anterior no se habia basado en el articulo
31 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados y que el Grupo Especial habia
interpretado erroneamente que el parrafo 9 del articulo 70 exigia la aplicacion de sus disposiciones
antes de que se hubieran producido determinados hechos.

Términos del parrafo 9 del articulo 70

- Con arreglo al parrafo 9 del articulo 70 la India so6lo debia conceder derechos
exclusivos de comercializacion respecto de un producto farmacéutico o de un producto
quimico para la agricultura para el que se hubiera presentado una solicitud de patente de
conformidad con el parrafo 8 a) del articulo 70 después de que se hubieran producido los
siguientes hechos:

a) que se hubiera presentado una solicitud de patente para el producto en
cuestion en otro Miembro de la OMC con posterioridad al 1° de enero
de 1995;

b) que el otro Miembro de la OMC hubiera concedido la patente;

c) que el otro Miembro hubiera aprobado la comercializacion del producto;

d) que la India hubiera aprobado la comercializacion del producto.

- Ninguna disposicion del texto del parrafo 9 del articulo 70 imponia la obligacion de
hacer generalmente disponible en la legislacion nacional un "sistema" para la concesion de
derechos exclusivos de comercializacion antes de que se hubieran producido los hechos
que se enunciaban en ese parrafo. Conforme a los términos utilizados en el parrafo 9 del
articulo 70, "se concederan" derechos exclusivos de comercializacién en relacion con
determinados productos. No obstante, el Grupo Especial habia interpretado esa disposicion
como si su texto fuera el siguiente: "las autoridades competentes de los Miembros estaran
facultadas para conceder derechos exclusivos de comercializacion", con independencia de
que tuvieran o no que concederse tales derechos.

- La India no habia denegado la concesion de derechos exclusivos de
comercializacion de ningun producto que reuniera las condiciones indicadas. En la
diferencia anterior el Grupo Especial se habia enfrentado con ese hecho, pero habia llegado
a la conclusion de que la India no habia cumplido sus obligaciones resultantes del parrafo 9
del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC porque no habia establecido en su
ordenamiento juridico "un sistema" que permitiera al poder ejecutivo conceder derechos
exclusivos de comercializacion desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.%

Contexto

% Documento WT/DS50/R, parrafo 8.1
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- Una lectura del parrafo 9 del articulo 70 en su contexto ponia de manifiesto que el
Grupo Especial anterior habia ampliado el alcance del sentido de los términos de ese
parrafo. Muchas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC obligaban expresamente a
los Miembros a modificar su legislacion interna para permitir que sus autoridades
adoptaran determinadas medidas en beneficio de las partes interesadas. Por ejemplo, segiin
los articulos 42-48 del Acuerdo sobre los ADPIC, las autoridades judiciales de los
Miembros "estardn facultadas" para conceder determinados derechos. El articulo 51
obligaba a los Miembros a adoptar procedimientos para que los titulares de los derechos
pudieran impedir el despacho de aduana de los productos falsificados o pirata. El parrafo 2
del articulo 39 imponia a los Miembros la obligacion de dar a las personas fisicas y
juridicas "la posibilidad de impedir" la divulgacion de informacion. El parrafo 1 del
articulo 25, disponia que "los Miembros estableceran la proteccion" de determinados
dibujos y modelos industriales, y el parrafo 2 del articulo 22 obligaba a los Miembros a
arbitrar "los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir" determinados
usos indebidos de las indicaciones geograficas. Era evidente que los términos de todas
esas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC creaban la obligacion de facultar a las
autoridades administrativas para adoptar determinadas medidas antes de que surgiera de
hecho la necesidad de adoptarlas. Por consiguiente, la cuestion que debia resolver el
Grupo Especial era la siguiente: si sus redactores habian tenido el proposito de que el
parrafo 9 del articulo 70 llevara aparejadas la obligacion de establecer en el ordenamiento
juridico la facultad legal de conceder derechos exclusivos de comercializacion, ;por qué no
habian utilizado los mismos términos empleados en cualquiera de las numerosas
disposiciones que preveian expresamente el establecimiento de la facultad de conceder
derechos a las partes interesadas?

- También resultaba esclarecedor comparar los términos del parrafo 9 del articulo 70
con los del articulo 27, segun el cual "las patentes podran obtenerse por todas las
invenciones". El sentido corriente del término "available" (disponible) era "obtainable"
(que puede obtenerse). En consecuencia, el articulo 27 establecia claramente la obligacion
de que las patentes pudieran obtenerse de conformidad con la legislacion interna antes de
que hubiera de aceptarse una solicitud de patente. En cambio, el parrafo 9 del articulo 70
se limitaba a disponer que "se concederdn derechos exclusivos de comercializacion”
respecto de determinados productos siempre que se hayan producido determinadas
circunstancias. Esos términos no sugerian en absoluto que fuera necesario que en la
legislacion interna se estableciera previamente la posibilidad de obtener esos derechos.

- El Grupo Especial s6lo habia examinado el parrafo 9 del articulo 70 en conexion
con el articulo 27, y no con ninguna otra de las demds disposiciones citadas. EIl Grupo
Especial habia descartado de forma concisa la pertinencia de la distincion entre las
expresiones "podran obtenerse" y "se concederan" utilizadas en el texto de estas
disposiciones conexas, con los siguientes términos: "para el cumplimiento de lo dispuesto
en el parrafo 9 del articulo 70 se requiere un sistema en virtud del cual puedan presentarse
solicitudes de derechos exclusivos de comercializacion"®' porque "un derecho exclusivo de
comercializacié(;)n no puede "concederse" en un caso especifico, salvo que antes esté
nn

"disponible"".

! Documento WT/DS50/R, parrafo 7.56

%2 Documento WT/DS50/R, nota 112 a pie de pagina
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- Naturalmente, el Grupo Especial estaba en lo cierto al sefialar que después de que
se hubieran producido los hechos a que hacia referencia el parrafo 9 del articulo 70 con
respecto a un determinado producto, la distincion entre "podran obtenerse" y "se
concederan" perdia toda importancia practica, puesto que en todo caso seria necesaria una
modificacion de la legislacion interna, pero incurria en una peticion de principio en
relacion con la cuestion que se le planteaba: ;estd obligado un Miembro a hacer
disponibles en su legislacion interna derechos exclusivos de comercializacion antes de que
se hayan producido esos hechos? No era logica la conclusion de que deberian hacerse
disponibles en la legislacion interna derechos exclusivos de comercializacion antes de que
se hubieran producido los hechos porque esa disponibilidad era en todo caso necesaria una
vez que los hechos se hubieran producido.

- Habia en los diversos Acuerdos de la OMC gran nimero de disposiciones
transitorias que obligaban a realizar ciertos actos en un momento futuro, bien en una fecha
determinada o bien cuando se hubiera producido un determinado hecho. Las reducciones
arancelarias debian efectuarse de forma escalonada.” Las restricciones aplicadas a la
importacion de textiles debian quedar suprimidas después de un periodo de transicion de 10
afios.”* Los paises en desarrollo debian eliminar las subvenciones a la exportaciéon de
cualquier producto cuando las exportaciones de ese producto hubieran llegado a una
determinada participacion en el comercio mundial.” Todas las citadas eran obligaciones
que, como las dimanantes de los parrafo 8 y 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC, estaban subordinadas a la llegada de una fecha o la concurrencia de un hecho. Si
el razonamiento logico que habia aplicado el Grupo Especial al parrafo 9 del articulo 70
fuera correcto, habria que interpretar que todas las disposiciones transitorias del Acuerdo
sobre la OMC que imponian una obligaciéon a partir de una fecha o un hecho futuro
comprendian la obligacion adicional de modificar la legislacion anterior antes de esa fecha
o hecho futuros. Era evidente, sin embargo, que ninguna de esas disposiciones transitorias
respondia a ese proposito.

- El Grupo Especial, a pesar de que la India le habia instado reiteradamente a que lo
hiciera, no habia examinado plenamente el contexto del parrafo 9 del articulo 70. En las
constataciones del Grupo Especial no se hacia ninguna referencia, por ejemplo, a los
articulos 42-48 del Acuerdo sobre los ADPIC, conforme a los cuales las autoridades
judiciales de los Miembros, "estaran facultadas" para conceder determinados derechos y
que, en consecuencia, establecian clara y expresamente la nocion que el Grupo Especial
habia deducido en el parrafo 9 del articulo 70. Era inadmisible que el Grupo Especial no
hubiera examinado esta cuestion interpretativa capital. En consecuencia, seguia
planteandose la misma cuestion: si sus redactores habian tenido el propdsito de que el
parrafo 9 del articulo 70 implicara la obligacion de establecer en la legislacion interna las
facultades legales para la concesion de derechos exclusivos de comercializacion, {por qué
no habian utilizado los términos utilizados en cualquiera de las numerosas disposiciones
que preveian expresamente el establecimiento de la facultad de conceder derechos?

Objeto y fin

% Parrafo 2 del Protocolo del Marrakech anexo al GATT de 1994
6% Articulo 9 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido

% Péarrafos 5 y 6 del articulo 27 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias
("Acuerdo SMC")
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- El Grupo Especial habia entendido que el fin del parrafo 9 del articulo 70 era
obligar a los paises en desarrollo de que se trataba a establecer en su legislacion interna, a
partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de la OMC, la facultad de conceder
derechos exclusivos de comercializacion. No obstante, el proposito de los redactores no
habia sido ni seguramente podia haber sido ése. Los productos abarcados por el parrafo 9
del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC eran fundamentalmente los productos
farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura. Era necesario bastante tiempo -
con frecuencia mas de dos afos- para obtener una patente para esos productos y las
necesarias aprobaciones de comercializacion, primero en el pais de origen y posteriormente
en el pais en el que se pretendia obtener un derecho exclusivo de comercializacion. Por
consiguiente, no era necesario exigir medidas legislativas inmediatas ni habia razon para
que los paises desarrollados las hubieran considerado urgentes.

- Ademas, el parrafo 9 del articulo 70 formaba parte de las disposiciones transitorias
del Acuerdo sobre los ADPIC, cuya finalidad esencial real era permitir a los paises en
desarrollo que aplazaran las modificaciones legislativas. En muchos paises en desarrollo,
la proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos quimicos
para la agricultura era la cuestion mds sensible en relacion con los ADPIC. La
interpretacion que el Grupo Especial habia dado al parrafo 9 del articulo 70 llevaba a la
absurda consecuencia de que las disposiciones transitorias permitirian a los paises en
desarrollo aplazar las modificaciones legislativas en todos los campos de la tecnologia,
excepto en los mas sensibles. En consecuencia, no era realista suponer que los paises
desarrollados o los paises en desarrollo, al negociar el texto del parrafo 9 del articulo 70,
hubieran pretendido imponer una modificacion inmediata de la legislacion interna para
establecer derechos exclusivos de comercializacion. Los redactores, al estipular que se
concederian derechos exclusivos de comercializacion una vez que se hubieran producido
determinados hechos y no que esos derechos podrian obtenerse inmediatamente, habian
indicado claramente que solo se exigirian medidas legales que garantizaran la concesion de
esos derechos con respecto a los productos para los que se hubieran completado las cinco
etapas de procedimiento, que requerian tiempo, indicadas en el parrafo 9 del articulo 70.

La India afiadié que el Grupo Especial, en la diferencia anterior, habia interpretado el

parrafo 9 del articulo 70 basdndose en el concepto de previsibilidad de las condiciones de
competencia y que el Organo de Apelacion, a pesar de haber rechazado ese concepto como base
para interpretar el Acuerdo sobre los ADPIC, no habia revocado la interpretacion del Grupo
Especial.

El concepto de previsibilidad de las condiciones de competencia no justificaba una
interpretacion del parrafo 9 del articulo 70 conforme a la cual debe haber un mecanismo
establecido para conceder derechos exclusivos de comercializacion antes de que se hayan
cumplido las condiciones para solicitar tales derechos

- El Grupo Especial sostenia que habia interpretado el Acuerdo sobre los ADPIC
sobre la base de las reglas usuales de interpretacion de los tratados®, pero en realidad no
habia basado su interpretacion en los términos del parrafo 9 del articulo 70, ni habia tenido
en cuenta el contexto, la naturaleza transitoria y la finalidad de esta disposicion, sino que
habia basado fundamentalmente su interpretacion amplia en la idea de que la funcion del

% Documento WT/DS50/R, parrafo 7.60
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parrafo 9 del articulo 70 era crear previsibilidad en cuanto a las futuras condiciones de
competencia. El Grupo Especial habia expuesto esta idea de la siguiente forma:

"La proteccion de las expectativas legitimas es de importancia capital para
crear seguridad y previsibilidad en el sistema de comercio multilateral [...]
Al interpretar el 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 de interpretacion elaboradas en anteriores
informes de Grupos Especiales en el marco del GATT [...] que establecen el
principio de la proteccion de las condiciones de competencia resultantes de
los acuerdos comerciales multilaterales."®’

- Para justificar su interpretacion amplia del parrafo 9 del articulo 70, el Grupo
Especial se habia remitido a sus constataciones en relacion con el parrafo 8 a) del articulo
70, segun las cuales la consecucion de la seguridad y previsibilidad era "una de las metas
centrales del mecanismo de solucion de diferencias" y la funcion del Acuerdo sobre los
ADPIC era crear "la previsibilidad necesaria para planear el comercio futuro". El Grupo
Especial habia aducido que la falta de un sistema para la concesion de derechos exclusivos
de comercializacion entrafiaba una falta de garantia legal que probablemente desalentaria la
presentacion de solicitudes de derechos exclusivos de comercializacion.®® Asi pues, el
concepto de previsibilidad de las condiciones de competencia habia sido el fundamento
logico de la decision del Grupo Especial de convertir una obligacion que, conforme a sus
propios términos, requeria Unicamente realizar ciertos actos una vez que se hubieran
producido determinados hechos, en una obligacion de adoptar medidas inmediatamente.

- El Organo de Apelacion, al examinar la apelacion de la India contra el informe del
Grupo Especial, habia desautorizado el hecho de que el Grupo Especial se hubiera basado
en el concepto de condiciones de competencia para ampliar el alcance de las obligaciones
derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.”” El Organo de Apelacion habia declarado lo
siguiente:

"En el contexto de las reclamaciones en casos de infraccion hechas al amparo
del apartado a) del parrafo 1 del articulo XXIII, es cierto que los grupos
especiales que examinaron alegaciones relativas a los articulos III y XI del
GATT han afirmado frecuentemente que el fin de estos articulos es proteger
las expectativas de los Miembros en cuanto a la relacion competitiva entre los
productos importados y los productos nacionales, en contraposicion a las
expectativas referentes a los volimenes de comercio. Sin embargo, esta
afirmacion se hace muchas veces después de que el Grupo Especial ha
constatado una infraccion, por ejemplo, del articulo III o del articulo XI, que
establece una presuncion de existencia de anulacién o menoscabo.” En este

7 Documento WT/DS50/R, parrafos 7.21 y 7.22
6% Véanse las referencias a los parrafos 7.30 y 7.41 en el parrafo 7.62 del documento WT/DS50/R.

% "Las expectativas legitimas de las partes en un tratado se reflejan en la formulacién del propio
tratado" (véase el documento WT/DS50/AB/R, parrafo 45).

"0 Véanse, por ejemplo, los informes del Grupo de Trabajo sobre Impuestos internos del Brasil,
adoptado el 30 de junio de 1949, IBDD II/181, parrafo 16; del Grupo Especial sobre Estados Unidos —
Impuesto sobre el petréleo y sobre determinadas sustancias importadas, adoptado el 17 de junio de 1987,
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punto de su razonamiento, el Grupo Especial examina si la parte demandada
ha podido rebatir la alegacion de anulaciéon o menoscabo. Este es el contexto
en que los grupos especiales se han referido a las expectativas de los
Miembros en cuanto a las condiciones de competencia.

[

"Ademas de fundarse en el acervo del GATT, el Grupo Especial se basa
también en las normas usuales de interpretacion del derecho internacional
publico para llegar al principio de interpretacion que ofrece para el Acuerdo
sobre los ADPIC. En concreto, el Grupo Especial se basa en el articulo 31 de
la Convencion de Viena que establece lo siguiente en su parte pertinente:

""1.  Un tratado deberd interpretarse de buena fe conforme al
sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el
contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin."

Teniendo presente esta norma usual de interpretacion , el Grupo Especial afirmoé
que:

"En nuestra opinion, una interpretacion de buena fe exigen que se
preserven las expectativas legitimas resultantes de la proteccion de
los derechos de propiedad intelectual previstas en el Acuerdo."”'

El Grupo Especial aplica erroneamente el articulo 31 de la Convencion de
Viena. El Grupo Especial tiene una comprension erronea del concepto de las
expectativas legitimas en el contexto de las normas usuales de interpretacion
de derecho internacional publico. Las expectativas legitimas de las partes en
un tratado se reflejan en la formulacion del propio tratado. EI deber del
intérprete de un tratado es examinar las palabras de éste para determinar las
intenciones de las partes. Esto ha de hacerse de conformidad con los
principios de interpretacion de los tratados establecidos en el articulo 31 de la
Convencion de Viena. Pero esos principios de interpretacion ni exigen ni
aprueban que se imputen al tratado palabras que no existen en él o que se
trasladen a ¢l conceptos que no se pretendia recoger en €l.

"En el caso Estados Unidos — Pautas para la gasolina reformulada y
convencional”, establecimos el planteamiento adecuado que ha de aplicarse

IBDD 34S/157, parrafo 5.1.9; del Grupo Especial sobre Canada — Aplicacion de Ley sobre el examen de la
inversion extrajera, adoptado el 7 de febrero de 1984, IBDD 30S/151, parrafo 6.6; del Grupo Especial sobre
Medidas aplicadas por el Japén a las importaciones de cuero, adoptado los dias 15 y 16 de mayo de 1984,
IBDD 31S/104, parrafo 55; del Grupo Especial sobre Japoén — Derechos de aduana, impuestos y practicas de
etiquetado respecto de los vinos y bebidas alcohdlicas importados, adoptado el 10 noviembre de 1987,
IBDD 34S/94, parrafo 5.11; del Grupo Especial sobre Comunidad Econémica Europea — Restricciones a las
importaciones de manzana, adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/153, parrafo 5.25; y del Grupo
Especial sobre Estados Unidos — Medidas que afectan a la importacion y a la venta y utilizacién en el
mercado interno de tabaco, adoptado el 4 de octubre de 1994, DS44/R, parrafo 99.

" Documento WT/DS50/R, parrafo 7.18

> Documento WT/DS2/AB/R, informe adoptado el 20 de mayo de 1996, paginas 19 — 20
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para interpretar el Acuerdo sobre la OMC de conformidad con las reglas
establecidas en el articulo 31 de la Convencion de Viena. Esas reglas deben
respetarse y aplicarse al interpretar el Acuerdo sobre los ADPIC o cualquier
otro de los acuerdos abarcados. En el caso presente el Grupo Especial ha
creado su propio principio de interpretacion, que no es compatible con las
normas usuales de interpretacion del derecho internacional publico ni con la
practica establecida del GATT/OMC. Tanto los grupos especiales como el
Organo de Apelacion deben guiarse por las normas de interpretaciéon de los
tratados establecidos en la Convencion de Viena y no deben aumentar ni
disminu}ir los derechos y obligaciones previstos en el Acuerdo sobre la
omc."

El Organo de Apelacién no habia revocado la interpretacion dada por el Grupo Especial
al parrafo 9 del articulo 70, a pesar de que esa interpretacion se habia basado en el
concepto de previsibilidad de las condiciones de competencia, que el Organo de Apelacién
habia rechazado como base para interpretar el Acuerdo sobre los ADPIC

- En relacion con el parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, la India
habia sometido al Organo de Apelacion las siguientes cuestiones de derecho, de
conformidad con el parrafo 6 del articulo 17 del ESD:

La India solicita respetuosamente al Organo de Apelacién que examine las
siguientes cuestiones:

- La interpretacion dada por el Grupo Especial al parrafo 9 del
articulo 70 (es compatible con el sentido corriente que ha de
atribuirse a los términos de ese parrafo en su contexto y, en especial,
en el contexto de otras disposiciones que -a diferencia del parrafo 9
del articulo 70- prevén expresamente el establecimiento de la facultad
de conceder derechos, como los articulos 42 a 48?

- En caso afirmativo ;jcabe suponer razonablemente que el
parrafo 9 del articulo 70 tenga por objeto y fin crear la obligacion de
establecer en la legislacion interna la disponibilidad de derechos
exclusivos de comercializacion a partir de la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC, habida cuenta de que pueden
tardarse 10 o mas aflos en completar las etapas necesarias del
procedimiento para obtener un derecho exclusivo de comercializacion
y de que el parrafo 9 del articulo 70 forma parte de una serie de
disposiciones transitorias destinadas a permitir a los paises en
desarrollo que aplacen la adopcion de medidas legislativas?

- En caso de que la respuesta a la primera cuestion sea negativa
(justifica el principio de previsibilidad de la relacién de competencia
la interpretacion dada por el Grupo Especial al parrafo 9 del
articulo 70?

” Documento WT/DS50/AB/R, parrafos 40, 43, 44, 45 y 46
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- De ser asi, jimplica el principio de previsibilidad de la
relacion de competencia que todas las obligaciones transitorias
exigibles a partir de una fecha o de un hecho futuros entrafian la
obligacién inmediata de conferir a las autoridades del poder ejecutivo
las facultades necesarias para cumplirlas? En caso contrario ;cual es
la justificacion de la creacion de esa obligacion tinicamente en el caso
del parrafo 9 del articulo 70?"

- El parrafo 12 del articulo 17 del ESD disponia que "el Organo de Apelacion
examinard cada una de las cuestiones planteadas de conformidad con el parrafo 6 en el
procedimiento de apelacion". En cumplimiento de esta funcién, el Organo de Apelacion
habia formulado las siguientes constataciones:

"Los argumentos de la India deben examinarse a la luz del parrafo 4 del
articulo XVI del Acuerdo sobre la OMC, que estipula lo siguiente:

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

Ademas, la India reconocid ante el Grupo Especial y en la presente apelacion
que, en el derecho indio, es necesario promulgar legislacion para conceder
derechos exclusivos de comercializacion en cumplimiento con las
disposiciones del parrafo 9 del articulo 70.

Habida cuenta de que la India ha admitido la necesidad de legislacion para
conceder derechos exclusivos de comercializacion en cumplimiento del
parrafo 9 del articulo 70 y que actualmente no posee esa legislacion, la
cuestion que nosotros debemos considerar en la presente apelacion es si el
hecho de no tener establecido un mecanismo para conceder derechos
exclusivos de comercializacion con efecto a partir de la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC constituye una infraccion de las
obligaciones que impone a la India el parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

Por sus propios términos, el parrafo 9 del articulo 70 se aplica inicamente en
situaciones en que se haya presentado una solicitud de patente de producto en
el marco de lo dispuesto en el apartado a) del parrafo 8 del articulo70. Al
igual que este apartado, el parrafo 9 del mismo articulo 70 se aplica "no
obstante las disposiciones de la Parte VI". En el parrafo 9 del articulo 70 se
hace referencia expresa al apartado a) del parrafo 8 del mismo articulo y
ambas disposiciones prevén conjuntamente una serie de derechos y
obligaciones que se aplican durante los periodos transitorios estipulados en el
articulo 65. Es obvio pues que tanto el apartado a) del parrafo 8 del articulo
70 como el parrafo 9 del mismo articulo 70 estan destinados a aplicarse desde
la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

"La India tiene obligacion de aplicar las disposiciones del parrafo 9 del
articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC a partir de la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo sobre de OMC, esto es, el 1° de enero de 1995. La India
reconoce que necesita legislacion para cumplir esta obligacion. La India no
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ha promulgado tal legislacion. Para dar significado y efecto a los derechos y
obligaciones dimanantes del parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC esa legislacion deberia haber estado en vigor desde el 1° de enero
de 1995."

- En la declaracién del Organo de Apelacion no se hacia ninguna referencia a la
extensa argumentacion de la India basada en el texto, el contexto y el objetivo del parrafo 9
del articulo 70. Lo logico habria sido que el Organo de Apelacion, al haber rechazado el
concepto de previsibilidad de las condiciones de competencia como base para ampliar las
obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC mas alld de sus términos, revocara la
constatacion formulada por el Grupo Especial sobre el parrafo 9 del articulo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC en la diferencia anterior, puesto que esa constatacion se basaba
en ese concepto. En lugar de ello, el Organo de Apelacion habia hecho constataciones que,
o no habia aclarado o se referian a cuestiones sobre las que no habia discrepancias,
privando asi a la India de los derechos de procedimiento que le reconocia el parrafo 12 del
articulo 17 del ESD.

- El Organo de Apelacién no explicaba como el parrafo 4 del articulo XVI del
Acuerdo sobre la OMC podia determinar el alcance de las obligaciones derivadas del
parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. EIl parrafo 4 del articulo XVI se
limitaba a establecer como habian de aplicarse las obligaciones impuestas por los Acuerdos
de la OMC vy por consiguiente solo era pertinente una vez que se hubiera determinado la
existencia de una obligacién impuesta por uno de los Acuerdos de la OMC que habia de ser
aplicada. La cuestién que se habia planteado al Organo de Apelacion era si existia tal
obligacion. La India habia sefialado que en los diversos Acuerdos de la OMC habia
numerosas disposiciones transitorias que exigian la realizacion de ciertos actos en un
momento futuro, bien cuando llegara una determinada fecha o bien cuando se produjera un
hecho determinado. Si el parrafo 4 del articulo XVI del Acuerdo sobre la OMC fuera
pertinente a la interpretacion del parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC,
habria que entender que todas las disposiciones transitorias del Acuerdo sobre la OMC que
imponian una obligacion a partir de una fecha o de un hecho futuros comprendian la
obligacion adicional de modificar la legislacion interna antes de esa fecha o hecho futuros.
Ahora bien: era evidente que ninguna de esas disposiciones transitorias respondia a ese
propésito. El Organo de Apelacion no habia examinado esta cuestion a pesar de que la
India habia solicitado expresamente que lo hiciera.

- En contra de lo que indicaba el Organo de Apelacion, las partes en la diferencia
anterior coincidian en que el parrafo 9 del articulo 70 surtia efectos a partir de la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, pero la India habia alegado que ese parrafo
establecia una obligacion de conceder derechos exclusivos de comercializacion que sélo
nacia cuando se producian hechos que atn no se habian producido. En consecuencia, la
cuestion sobre la que habia de pronunciarse el Organo de Apelacién era el contenido del
parrafo 9 del articulo 70 y no la fecha de su entrada en vigor. El Organo de Apelacion, al
declarar que "la India tiene obligacion de aplicar las disposiciones del parrafo 9 del
articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC a partir de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC, esto es, el 1° de enero de 1995" reducia la cuestion del contenido
(respecto de la cual habia discrepancia entre las partes) a la cuestion de la entrada en vigor
(en la que habia coincidencia entre ellas).

- Desde el punto de vista de los paises en desarrollo Miembros, era desalentador que
el Organo de Apelaciéon no hubiera considerado necesario examinar el argumento de la
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determinar la intenciéon de las partes.

India de que la interpretacion dada por el Grupo Especial al parrafo 9 del articulo 70
tendria por consecuencia que las disposiciones transitorias permitirian a los paises en
desarrollo aplazar las modificaciones legislativas en todos los campos de la tecnologia,
excepto en los més sensibles. También habia que lamentar que el Organo de Apelacion no
hubiera tenido en cuenta que la decision del Grupo Especial prescindia de la opcion tacita
que daba el Acuerdo sobre los ADPIC a los paises en desarrollo de reducir el periodo
transitorio, si asi lo decidian, y establecer patentes para los productos aun antes del final de
ese periodo, en lugar de tener que aceptar la obligacion de conceder derechos exclusivos de

comercializacion.

Segin la India, el Organo de Apelacion habia dado orientaciones contradictorias al
presente Grupo Especial. El Grupo Especial no podia seguir en esta diferencia el razonamiento que
se habia seguido en la anterior y basar su interpretacion del parrafo 9 del articulo 70 en el concepto
de previsibilidad de las condiciones de competencia sin riesgo de ser desautorizado por no aplicar
debidamente el articulo 31 de la Convencion de Viena y no examinar los términos del tratado para
Si, por el contrario, el Grupo Especial basaba su
interpretacion exclusivamente en el propio texto del parrafo 9 del articulo 70, tenia que llegar
forzosamente a una conclusién distinta de la alcanzada por el Organo de Apelacion en la diferencia
anterior. La India solicitaba al Grupo Especial que resolviera este dilema basandose en las dos
resoluciones del Organo de Apelacion que se citan a continuacién. La primera de ellas era la

siguiente:

"Tanto los grupos especiales como el 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 ¢l Acuerdo
sobre la OMC.

Esta conclusion viene dictada por dos disposiciones independientes y muy concretas
del ESD. El parrafo 2 del articulo 3 del ESD estipula que el sistema de solucion de
diferencias de la OMC:

""[...] sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el
marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de
dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretacion del
derecho internacional publico. Las recomendaciones y resoluciones del OSD
no pueden entraflar el aumento o la reduccion de los derechos y obligaciones
establecidos en los acuerdos abarcados."

Ademas, el parrafo 2 del articulo 19 del mismo ESD estipula lo siguiente:

""De conformidad con el parrafo 2 del articulo 3, las constataciones y
recomendaciones del Grupo Especial y del Organo de Apelaciéon no podran
entrafiar el aumento o la reduccion de los derechos y obligaciones
establecidos en los acuerdos abarcados".

Estas disposiciones son claras. Indudablemente, obligan tanto a los grupos especiales
como al Organo de Apelacion."™

™ Documento WT/DS50/AB/R, parrafos 46 y 47
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La segunda resolucion del Organo de Apelacion que el Grupo Especial debia tener en cuenta era la
siguiente:

"No consideramos que las PARTES CONTRATANTES, al decidir adoptar
un informe de un grupo especial, tuvieran la intencién de que su decision
constituyera una interpretacion definitiva de las disposiciones pertinentes del
GATT de 1947. No estimamos que el GATT de 1994 asi lo contemple. El
Acuerdo sobre la OMC contiene una justificacion especifica para llegar a esta
conclusion. El parrafo 2 del articulo IX del Acuerdo sobre la OMC dispone
que "la Conferencia Ministerial y el Consejo General tendran la facultad
exclusiva de adoptar interpretaciones del presente Acuerdo y de los Acuerdos
Comerciales Multilaterales." [...] El hecho de que el Acuerdo sobre la OMC
haya establecido de manera tan especifica esta "facultad exclusiva" de
interpretar el Acuerdo, es razon suficiente para concluir que esta facultad no
se concede tacitamente o por inadvertencia en ninguna otra parte."”

De lo anterior se desprendia que el Grupo Especial estaba estrictamente vinculado por los
principios de interpretacion a que se hacia referencia en el parrafo 2 del articulo 3, pero no por las
decisiones adoptadas por los grupos especiales y por el Organo de Apelacion en un asunto
determinado y que, en consecuencia, no tenia otra opciéon que basar su interpretacion del parrafo 9
del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC exclusivamente en el articulo 31 de la Convencion de
Viena.

4.25 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros consideraban que la India no habia
expuesto nuevos elementos que no hubieran sido ya examinados en la diferencia anterior o que
fueran por otra razon pertinentes a la solucion de la presente diferencia.

- El andlisis que hacia la India de la aplicacion del parrafo 9 del articulo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC reproducia los argumentos expuestos ante el Grupo Especial y el
Organo de Apelacion en la diferencia anterior (WT/DS50), como ponian de manifiesto las
extensas citas de fragmentos de los informes del Grupo Especial y del Organo de
Apelacion que se hacian en la presente diferencia. Las Comunidades Europeas
consideraban que en el andlisis de la India no se exponian nuevos argumentos y, por
consiguiente, remitieron al Grupo Especial a su informe y al informe del Organo de
Apelacion en la diferencia anterior. Las CE no consideraban que los argumentos que la
India exponia en este contexto afiadieran nada al debate que habia tenido ya lugar en la
diferencia anterior y que era pertinente también a la presente diferencia. Ademas, no podia
haber ninguna duda razonable de que, en cualquier litigio sustanciado en un tribunal indio
en cualquier momento anterior al afio 2005, la fecha de la solicitud y la validez de la
solicitud podian ser aspectos de importancia fundamental en el contexto de los derechos
exclusivos de comercializacion concedidos de conformidad con el parrafo 9 del articulo 70
del Acuerdo sobre los ADPIC.

- En lo que respecta a las empresas de las Comunidades Europeas que estaban
dispuestas a solicitar derechos exclusivos de comercializacion en la India, las CE
facilitaron al Grupo Especial copia de un fax, de fecha 28 de abril de 1998, que habian
recibido del Dr. Alan Hesketh, Director, Global Intellectual Property, Glaxo Wellcome.”

” Informe del Organo de Apelacién sobre Japon — Impuestos sobre las bebidas alcohélicas, Secciéon
E (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)

76 <7z -
Véase el anexo 4 infra.
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4.26  En relacion con las opiniones expuestas por las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, la India sefial6 que las CE no habian alegado que la India hubiera denegado derechos
exclusivos de comercializacion a empresas europeas, ni habian rebatido la alegacion de la India de
que los términos del parrafo 9 del articulo 70 no exigian el establecimiento de un sistema para la
concesion de derechos exclusivos de comercializacion, sino Unicamente la concesion de esos
derechos para determinados productos que cumplieran determinadas condiciones. La India afiadio
que las CE se negaban a examinar los argumentos expuestos por la India.

V. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL TERCERO

ESTADOS UNIDOS

Antecedentes del procedimiento en la diferencia conexa

5.1 Los Estados Unidos alegaron en su comunicacion en calidad de tercero que las medidas y
disposiciones concretas del Acuerdo sobre la OMC debatidas en esta diferencia habian sido ya
objeto de un procedimiento anterior de solucion de diferencias de la OMC, que habia concluido
hacia muy poco. De ello no se inferia que las Comunidades Europeas y sus Estados miembros no
tuvieran derecho a presentar esta reclamacion; el ESD no privaba a las CE del derecho a
presentarla. No obstante, el Organo de Apelacion habia analizado exhaustivamente las cuestiones
de derecho que se planteaban en el asunto y no era necesario ni procedente que el Grupo Especial
volviera a realizar la misma labor. El Grupo Especial, aunque tenia que examinar los argumentos
de las partes, debia guiarse por la reciente interpretacion de las obligaciones en litigio hecha por el
Organo Especial. Con arreglo a este modo de proceder el Grupo Especial debia constatar que la
India no habia cumplido lo dispuesto en los parrafos 8 y 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC y recomendar que ese pais modificara su legislacion para cumplir las obligaciones
derivadas de esos preceptos.

5.2 Los Estados Unidos hicieron la siguiente descripcion del desarrollo del procedimiento de la
diferencia anterior (WT/DS50 — Reclamacion presentada por los Estados Unidos contra la India en
relacion con la proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos
quimicos para la agricultura). El Grupo Especial encargado de examinar esta diferencia fue
establecido por el OSD el 20 de noviembre de 1996 y distribuyd su informe el 5 de septiembre de
1997.”" En su informe, el Grupo Especial constatd que la India no habia cumplido lo dispuesto en
los parrafos 8 y 9 del articulo 70 y en el articulo 63 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). La India presento
una apelacién contra esas constataciones al Organo de Apelacion, el cual confirmé las
conclusiones del Grupo Especial con respecto a los parrafos 8 y 9 del articulo 70.”* El Grupo
Especial y el Organo de Apelacion habian examinado los argumentos de la India con respecto a las
obligaciones establecidas en los parrafos 8 y 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y, tras
analizar el texto, contexto, objeto y fin del parrafo 8 del articulo 70 habian llegado a la conclusion
de que esa disposicion exigia el establecimiento de un sistema de presentacion anticipada de
solicitudes que constituyera un "s6lido fundamento legal" a efectos de la presentacion de las
solicitudes de patente para productos farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura.”

" Documento WT/DS50/R
8 Documento WT/DS50/AB/R

" Documento WT/DS50/AB/R, parrafo 58; documento WT/DS50/R, parrafo 7.28
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Tanto el Grupo Especial como el Organo de Apelacion habian examinado las pruebas presentadas
con respecto a la Ley de Patentes de la India (1970)* y habian llegado a la conclusion de que la
India no habia cumplido lo dispuesto en el parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC.*" Con respecto al parrafo 9 del articulo 70, el Grupo Especial y el Organo de Apelacion
habian determinado que esa disposicion exigia el establecimiento de un sistema para la concesion
de derechos exclusivos de comercializacion a partir del 1° de enero de 1995. La propia India habia
admitido que no habia establecido ese sistema. En consecuencia, el Grupo Especial y el Organo de
Apelacion habian constatado que la India no habia cumplido lo dispuesto en el parrafo 9 del
articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.*> El OSD habia adoptado los informes del Grupo
Especial y del Organo de Apelacion el 16 de enero de 1998. El 13 de febrero de 1998, la India
habia manifestado su proposito de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD. La India y
los Estados Unidos no habian llegado a un acuerdo acerca del momento en el que la India aplicaria
esas recomendaciones y resoluciones; esa cuestion tal vez hubiera de decidirse mediante arbitraje
de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 3 del articulo 21 del Entendimiento relativo a las
normas y procedimientos por los que se rige la solucion de diferencias (ESD). Asi pues, la India
aun no habia modificado su legislacion para cumplir las obligaciones que le imponian los parrafos
8 y 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC ni habia alegado en el presente procedimiento
que la situacion hubiera cambiado.

De conformidad con el parrafo 4 del articulo 10 del ESD, los Miembros de la OMC podian
presentar reclamaciones relativas a asuntos que hubieran sido objeto de un procedimiento
anterior de un grupo especial

53 En relacion con el argumento de la India de que el Grupo Especial deberia rechazar la
reclamacion de las Comunidades Europeas en virtud de lo dispuesto en el parrafo 1 del articulo 9 y
en el parrafo 4 del articulo 10 del ESD, los Estados Unidos manifestaron que esas disposiciones no
podian servir de base para rechazar la reclamacion de las Comunidades, sino que eran exponente
de un vivo interés por preservar los derechos de reclamantes y terceros en los casos de pluralidad
de partes reclamantes.

- El texto del parrafo 4 del articulo 10 no apoyaba el argumento de la India segtn el
cual los terceros debian sumarse al procedimiento del grupo especial inicial siempre que
fuera posible, sino que preveia expresamente la posibilidad de que se estableciera un
segundo grupo especial para examinar una reclamacion basada en una medida ya
examinada por un grupo especial anterior. El parrafo 4 del articulo 10 se referia a los
terceros. Por definicidon, una diferencia relativa a una reclamacion de un tercero era una
diferencia posterior a la diferencia inicial. De conformidad con esta disposicion, podian
tramitarse diferencias sucesivas con arreglo a los "procedimientos normales de solucion de
diferencias". No habia ninguna disposicion en el parrafo 4 del articulo 10 de la que se
dedujera que el recurso a los procedimientos normales de solucion de diferencias se
limitaba a los terceros que no hubieran podido presentar su reclamacion conjuntamente con
el demandante inicial.

- Como la India habia reconocido en su primera comunicacion escrita, podia haber
muchas razones que hicieran imposible a un Miembro de la OMC sumarse desde el primer

% Documento WT/DS50/AB/R, parrafo 69; documento WT/DS50/R, parrafo 7.35
1 Documento WT/DS50/AB/R, parrafo 97; documento WT/DS50/R, parrafo 8.1

2 Documento WT/DS50/AB/R, parrafo 97; documento WT/DS50/R, parrafo 8.1
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momento a un determinado procedimiento de solucion de diferencias. No obstante,
independientemente de cuales hubieran sido esas razones, el parrafo 4 del articulo 10 del
ESD no privaba a ese Miembro del derecho a recurrir al procedimiento de solucion de
diferencias. De hecho, los redactores del parrafo 4 del articulo 10 habian previsto
situaciones como la presente -en las que se habia establecido ya la existencia de una
violacion de un Acuerdo de la OMC, pero no la anulacién o menoscabo de ventajas
resultantes para un tercero- y el parrafo 4 del articulo 10 se referia precisamente a esas
situaciones. La tnica finalidad del presente procedimiento era: establecer la anulaciéon o
menoscabo de ventajas resultantes para las Comunidades Europeas.

- El articulo 9 del ESD se titulaba "Procedimiento aplicable en caso de pluralidad de
partes reclamantes". Al igual que el texto del parrafo 4 del articulo 10, el texto del articulo
9 no apoyaba la norma de agrupacion obligatoria de los reclamantes sugerida por la India.
El articulo 9 no se ocupaba de los posibles reclamantes ni de si habia circunstancias en las
que los Miembros debian sumarse a una diferencia en calidad de reclamantes, sino que
daba por supuesta la posibilidad de situaciones en las que hubiera una pluralidad de partes
reclamantes y establecia un procedimiento aplicable a esas situaciones.

- Ni el texto del ESD ni los antecedentes de su negociacion respaldaban la tesis de la
India de que la reclamacion de las Comunidades Europeas debia ser rechazada por no
haberse presentado al mismo tiempo que la reclamacion de los Estados Unidos. La
interpretacion de la India entrafiaba consecuencias de largo alcance y podia dar lugar a que
se negaran a un Miembro de la OMC los derechos que le reconocian el parrafo 4 del
articulo 10 y el parrafo 2 del articulo 22 del ESD. Habia que evitar ese resultado, de
conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2 del articulo 3 y en el parrafo 2 del articulo 19
del ESD, segtn los cuales las recomendaciones o resoluciones que formularan los grupos
especiales y el Organo de Apelacién no podian reducir los derechos de los Miembros de la
OMC.

- Con el fin de aclarar la naturaleza de la presente diferencia, el Grupo Especial
deberia emitir una resolucion preliminar rechazando la peticion de la India de que se
desestimara por extemporanea la reclamacion de las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros. EI Grupo Especial debia examinar la presente reclamacion en el marco del
procedimiento normal de solucion de diferencias.

Al examinar la reclamacion presentada por las Comunidades Europeas, el Grupo Especial
debia aplicar la interpretacion dada en la diferencia anterior por el Grupo Especial vy el
Organo de Apelacion a los parrafos 8 v 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

54 Los Estados Unidos hicieron suya la opinion de las Comunidades Europeas de que no era
necesario ni procedente reiterar en el presente procedimiento todos los argumentos juridicos
expuestos en la diferencia anterior (WT/DS50). La India no habia cumplido lo dispuesto en los
parrafos 8 y 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. EI Organo de Apelaciéon habia
analizado ya las obligaciones establecidas en los parrafos 8 y 9 del articulo 70 y habia determinado
que la India no habia cumplido esas obligaciones. Era indiscutible que la India no habia
modificado su Ley de Patentes desde que el Organo de Apelacion emitid su resolucion, hacia ya
tres meses.

- A tenor de lo dispuesto en el parrafo 4 del articulo 10 del ESD, el Grupo Especial
debia actuar en el marco de los "procedimientos normales de solucion de diferencias". Con
arreglo a ellos, no era necesario que el Grupo Especial abordara las cuestiones de derecho
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que se planteaban en el asunto que se examinaba sin referencia alguna a la labor realizada
en la diferencia anterior. Los grupos especiales de la OMC podian y debian guiarse por las
interpretaciones juridicas formuladas en los procedimientos de anteriores grupos
especiales. Este hecho era especialmente pertinente en un asunto como el presente, en el
que las mismas medidas habian sido recientemente objeto de otro procedimiento. El
parrafo 4 del articulo 10 del ESD avalaba su pertinencia, al establecer que una diferencia
posterior en relacion con una medida debia remitirse al grupo especial que hubiera
examinado inicialmente dicha medida. Si el procedimiento del grupo especial que entendio
inicialmente en el asunto no hubiera sido especialmente pertinente al procedimiento
posterior, no habria habido ninguna razén para remitir este Ultimo procedimiento a ese
grupo especial.

- La India parecia propugnar una tramitacion absolutamente redundante. A pesar de
la obligacion que imponia a ese pais el parrafo 14 del articulo 17 del ESD de aceptar sin
condiciones el informe del Organo de Apelacion en la diferencia anterior, la comunicacién
de la India desacreditaba gratuitamente la labor del Organo de Apelacion tildando al
informe de incoherente, contradictorio, desalentador y lamentable. En su primera
comunicacion escrita, la India volvia a formular muchas de las observaciones que habia
formulado ya en el anterior procedimiento de apelacién y que el Organo de Apelacion
habia rechazado. La India habia reiterado esos argumentos en las criticas que hizo al
informe del Organo de Apelacion en la reunién del 16 de enero de 1998 del OSD, en la que
fue adoptado el informe. Los mismos argumentos se habian vuelto a reiterar ahora.

- En su primera comunicacion escrita la India habia manifestado que presentaba al
Grupo Especial nuevos argumentos y hechos y que no trataba de interponer una nueva
apelacion contra las constataciones del Organo de Apelacion ni de reabrir el examen de la
diferencia anterior. El texto de la propia comunicaciéon de la India desmentia esas
manifestaciones. Los argumentos basicos expuestos en la comunicacion no eran nuevos y,
de hecho, en gran parte, la comunicacion reiteraba hac verba los argumentos que la India
habia expuesto en la diferencia anterior al Organo de Apelacién. Por ejemplo, en relacion
con el parrafo 8 del articulo 70 (paginas 23-24 y 28-29) de la primera comunicacion escrita
de la India a este Grupo Especial, se reproducian, palabra por palabra, los argumentos
expuestos en las paginas 10-12 y 13-14 de las comunicaciones presentadas por la India al
Organo de Apelacion en la diferencia anterior. En lo que respecta al parrafo 9 del articulo
70, las paginas 36 a 39 parecian también haber sido copiadas literalmente de la
comunicacion presentada por la India en calidad de apelado, paginas 18 a22. En la
reunion con los terceros, los Estados Unidos afadieron que, ademas, la India no alegaba
que hubiera modificado su régimen de patentes desde la resolucion del Organo de
Apelacion y que, en esas circunstancias, el Grupo Especial debia guiarse por la decision del
Organo de Apelacion y no por argumentos supuestamente nuevos acerca del mismo
régimen de patentes.

- No debia permitirse a la India que volviera a plantear cuestiones juridicas que
habian sido ya objeto de un pronunciamiento definitivo del Grupo Especial y el Organo de
Apelacion. De lo contrario se abriria la puerta a la repeticion de litigios sobre el mismo
asunto. Los demandados que hubieran obtenido un pronunciamiento favorable sobre
algunas o todas las cuestiones planteadas en un asunto podrian verse obligados a volver a
litigar sobre esas cuestiones una y otra vez hasta que la decision les fuera desfavorable. El
parrafo 4 del articulo 10 tenia por objeto evitar esa posibilidad y reflejaba el deseo de los
redactores de dar un caracter definitivo a los procedimientos de solucion de diferencias.
Los redactores habian tenido el proposito de que ni los reclamantes ni los demandados se
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sintieran alentados a volver a iniciar procedimientos respecto de las mismas diferencias
para ver si otros grupos especiales llegaban a resultados diferentes. Si esa busqueda del
"grupo especial mas favorable" condujera a la obtencion de resultados diferentes, ese
fendmeno tendria un efecto profundamente desestabilizador en el sistema de solucion de
diferencias.

- Una importante funcion del sistema de solucion de diferencias de la OMC era
"aclarar las disposiciones vigentes de [los acuerdos abarcados] de conformidad con las
normas usuales de interpretacion de derecho internacional publico".® EI Organo de
Apelacion habia aclarado recientemente las obligaciones derivadas de los parrafos 8 y 9
del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Organo de Apelacién no habia
considerado convincentes los argumentos expuestos en esa ocasion por la India, y el Grupo
Especial debia guiarse por sus conclusiones.

- El sistema de solucion de diferencias de la OMC sdlo podia funcionar eficazmente
si las decisiones de los grupos especiales era coherentes. Los Estados Unidos tenian vivo
interés porque esos procedimientos de los grupos especiales no perjudicaran los derechos
que les habia reconocido el Organo de Apelacion. La falta de coherencia entre diversas
interpretaciones de las obligaciones de la India en materia de ADPIC redundaria también
en perjuicio de los derechos de los demas Miembros de la OMC y haria imposible una
aplicacion significativa de la obligacion de respetar el principio de la nacion mas
favorecida. A falta de coherencia entre las decisiones, las interpretaciones juridicas
formuladas por los grupos encargados de la solucién de diferencias y por el Organo de
Apelacion apenas podrian servir de orientacion a los Miembros de la OMC. La funcién del
sistema de solucion de diferencias resultaria gravemente menoscabada y el sistema no
podria cumplir su finalidad de servir como "elemento esencial para aportar seguridad y

previsibilidad al sistema multilateral de comercio".**

Parrafo 8 del articulo 3 del ESD

5.5 En relacién con el modo de proceder del Grupo Especial en la presente diferencia, los
Estados Unidos expusieron la opinion de que Grupo Especial debia presumir que el
incumplimiento por la India de los parrafos 8 y 9 del articulo 70 habia tenido efectos desfavorables
sobre los titulares de derechos de las Comunidades Europeas, sin perjuicio del derecho de la India a
presentar pruebas para refutar esa presuncion. El parrafo 8 del articulo 3 del ESD establecia que
"en los casos de incumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de un acuerdo abarcado,
se presume que la medida constituye un caso de anulacion o menoscabo. Esto significa que
normalmente existe la presuncion de que toda transgresion de las normas tiene efectos
desfavorables para otros Miembros que sean partes en un acuerdo abarcado, y en tal caso
correspondera al Miembro contra el que se haya presentado la reclamacion refutar la acusacion".
Conforme al anlisis realizado por el Organo de Apelacion, el régimen juridico de la India no se
ajustaba a los parrafos 8 y 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, este
Grupo Especial debia atenerse al anélisis del Organo de Apelacion y llegar a idéntica conclusion.
Si el Grupo Especial llegaba a esta conclusion, de conformidad con el parrafo 8 del articulo 3 del
ESD, las CE tenian derecho a beneficiarse de la presuncion de que la transgresion del Acuerdo

8 Parrafo 2 del articulo 3 del ESD

¥ Parrafo 2 del articulo 3 del ESD (la cursiva es nuestra)
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sobre los ADPIC por la India habia tenido efectos desfavorables sobre los nacionales de sus
Estados miembros.*

5.6 Naturalmente, esa presuncion, admitia prueba en contrario y el Grupo Especial debia
examinar todas las pruebas presentadas por la India para acreditar que el incumplimiento por ese
pais de los parrafos 8 y 9 del articulo 70 no habia anulado o menoscabado ventajas resultantes para
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros.

VI. REEXAMEN INTERMEDIO

6.1 El 1° de julio de 1998, de conformidad con lo previsto en el parrafo 2 del articulo 15 del
ESD, la India pidi6 que el Grupo Especial reexaminara determinados aspectos concretos del
informe provisional del que se habia dado traslado a las partes el 19 de junio de 1998. Las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros no solicitaron un reexamen, pero en una carta de
fecha 6 de julio de 1997, formularon observaciones sobre la peticion de la India de que se
reexaminaran los aspectos en cuestion, y solicitaron que el Grupo Especial rechazara las
observaciones de la India. Ninguna de las partes pidi6 al Grupo Especial que celebrara una nueva
reunion. El Grupo Especial reexamino todos los argumentos expuestos por la India y finalizo sus
constataciones, que se reproducen en la secciéon VII infra, teniendo en cuenta los aspectos
concretos de esos argumentos que considero pertinentes.

A. PARRAFO 1 DEL ARTICULO 9 Y PARRAFO 4 DEL ARTICULO 10 DEL ESD

6.2 En su peticion, la India alegaba que el Grupo Especial no habia aplicado los principios de
interpretacion de los tratados establecidos en el parrafo 1 del articulo 31 de la Convencidn de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, es decir, que no habia interpretado el ESD conforme al sentido
corriente que habia de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en
cuenta su objeto y fin, lo que, segliin la India, habia afectado significativamente al razonamiento y
las conclusiones del Grupo Especial.

6.3 La India sefialaba que la disposicion que debia servir de orientacion a este respecto era la
del parrafo 10 del articulo 3 del ESD, segin el cual "queda entendido que las solicitudes de
conciliacion y el recurso al procedimiento de solucion de diferencias no deberan estar concebidos
ni ser considerados como actos contenciosos y que, si surge una diferencia, todos los Miembros
entablaran este procedimiento de buena fe y esforzandose por resolverla". Indicaba ademés que,
con arreglo a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC sobre el trato de la nacion mas
favorecida, cualquier ventaja o concesion a cualquier pais habria de hacerse extensiva en los
mismos términos a todos los demas Miembros. La India consideraba que esas dos disposiciones
leidas conjuntamente en el contexto de la solucion de diferencias daban al Grupo Especial la
facultad de examinar si la reclamacion de las CE debia ser admitida para su examen o rechazada in
limine. En opinion de la India, era de suma importancia que el Grupo Especial ejerciera esa
facultad, dado que el OSD no tenia facultades discrecionales para llevar a cabo un examen previo
de la reclamacion.

6.4 Segun la India, de la primera frase del articulo 11 del ESD, en la que se estipulaba que "la
funcion de los grupos especiales es ayudar al OSD a cumplir las funciones que le incumben en
virtud del presente Entendimiento y de los acuerdos abarcados", se desprendia asimismo que el

85 . . . . . .

En el supuesto de que hubiera dos diferencias sucesivas sobre el mismo asunto y las mismas
alegaciones juridicas, esa presuncion no existiria necesariamente en el segundo procedimiento si el primero
tuviera Unicamente por objeto un caso de anulacion o menoscabo sin infraccion de disposiciones.
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Grupo Especial debia ejercer esa facultad. Al ejercerla, el Grupo Especial debia "hacer una
evaluacion objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluacion objetiva de los
hechos [...]". Esa evaluacion objetiva, en opinion de la India, incluia el examen de si existia o no
realmente un asunto. La India aducia que no era posible interpretar que la facultad de hacer una
evaluacion objetiva de los hechos anulara la facultad de realizar una evaluacion objetiva del asunto.

6.5 La India afiadia, que con arreglo al parrafo 2 del articulo 3 del ESD "el sistema de solucion
de diferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al
sistema multilateral de comercio". A juicio de la India, un derecho ilimitado a presentar sucesivas
reclamaciones especialmente en el caso de partes que habian participado en diferencias similares
anteriores en calidad de terceros, sin afiadir nuevos elementos, no aportaria seguridad al sistema
multilateral de comercio y redundaria en perjuicio de su previsibilidad.

6.6 Segun la India, el hecho de que el Grupo Especial no hubiera hecho una evaluacion de esa
naturaleza de la reclamacion de las CE era incompatible con las declaraciones del Grupo Especial
que examiné el asunto del Banano® acerca de la facultad de los Grupos Especiales de examinar si
la reclamacion cumplia los requisitos del parrafo 2 del articulo 6 del ESD.

6.7 La India aducia que el elemento de las consultas en que se basaba el Grupo Especial en el
actual parrafo 7.16 no era pertinente, por cuanto no habia nada que anadir. La India indicaba
ademas que las CE habian solicitado al Grupo Especial que hiciera extensivas sus constataciones a
la presente diferencia y no que la solucionara. La India consideraba que en el sistema del ESD no
habia ninguna posibilidad de que un Grupo Especial hiciera extensivas a una diferencia las
constataciones de una diferencia anterior.

6.8 Con referencia al analisis del Grupo Especial que se recoge en el actual parrafo 7.22, la
India observaba que el Grupo Especial habia considerado que no era el 6rgano adecuado para
resolver determinadas cuestiones planteadas por ese pais. A juicio de la India, si el Grupo Especial
hubiera tenido debidamente en cuenta el contexto, el objeto y el fin del ESD a que se ha hecho
referencia en los parrafos anteriores habria llegado a una conclusion diferente.

6.9 La India sostenia que la seguridad y previsibilidad del sistema multilateral de comercio a
que hacia referencia el parrafo 2 del articulo 3 del ESD exigia que las declaraciones hechas por las
partes en diferencias anteriores fueran vinculantes para ellas, a menos que el contexto lo impidiera.
Segun la India, el Grupo Especial no habia examinado la argumentacion de la India a este respecto
que se recoge en el parrafo 4.2. Debia haberse considerado que las declaraciones formuladas por el
reclamante ante un grupo especial en diferencias anteriores tenian el valor de una admision en la
diferencia presente, y no debia haberse permitido a las CE una volte face en este procedimiento.

6.10 La India consideraba que el reconocimiento por el Grupo Especial, en el actual parrafo
7.15, del derecho del reclamante a decidir si le convenia presentar una reclamacion al amparo del
ESD y en qué momento estaba cargada de riesgos y no era compatible con el espiritu de los
parrafos 10 y 12 del articulo 3 del ESD. La India estimaba asimismo que la admision de ese
derecho era incompatible con los principios del ESD en relacion con el caracter no contencioso de
los actos, la buena fe y el logro de soluciones positivas de las diferencias y daria lugar a un acoso
al Miembro demandado. Se plantearian ademds problemas en relacion con la aplicacion de

% La India se remitia al parrafo 7.26 de los informes del Grupo Especial sobre Comunidades

Europeas — Régimen para la importacion, venta y distribucion de bananos, WT/DS27/R, adoptado el 25 de
septiembre de 1997. Véase el parrafo 4.2 supra.
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diferentes decisiones adoptadas en el marco del ESD en distintos momentos. A juicio de la India,
el Grupo Especial deberia haber prestado atencion a esos aspectos.

6.11 En opinion de la India, en las constataciones del Grupo Especial habia ademas otra
contradiccion. En tanto que las molestias, los gastos y la exposicion de la India a una serie
sucesiva de procedimientos en el marco de la OMC no habian influido en las constataciones del
Grupo Especial, éste, en el actual parrafo 7.54, se basaba en la mera posibilidad de que el sistema
de presentacion anticipada de solicitudes de la India establecido en instrucciones administrativas
fuera impugnado y posteriormente desautorizado por un tribunal de la India. En la constatacion se
hacia hincapié en la necesidad de garantizar que el publico -incluidos los nacionales interesados de
los demas Miembros de la OMC- estuviera adecuadamente informado, pero se negaba esa garantia
a una parte demandada hostigada.

6.12  Seguln la India, las constataciones del Grupo Especial darian lugar a un vacio en el sistema
del ESD. La India consideraba que, segin una regla de interpretacion establecida, en caso de
existir dos interpretaciones posibles, debia darse preferencia a la que mas favorecia al sistema. El
hecho de que los argumentos de la India no hubieran sido examinados habia afectado
negativamente a la posicion de la India en el procedimiento.

6.13  El Grupo Especial examind cuidadosamente las observaciones de la India, pero no quedo
convencido de que debiera modificar sus constataciones acerca del parrafo 1 del articulo 9 y del
parrafo 4 del articulo 10 del ESD. Observd que los argumentos de la India recogidos en los
parrafos 6.2 y 6.6 supra eran esencialmente los mismos que reflejaban en el parrafo 4.2 del
informe. La opinion del Grupo Especial a este respecto se exponia claramente en el actual parrafo
7.23. A juicio del Grupo Especial, las criticas de la India, recogidas en los parrafos 6.7 y 6.8
supra, al actual parrafo 7.16 no estaban justificadas, ya que el Grupo Especial no se habia "basado"
en el elemento de las consultas. El Grupo Especial seguia siendo de la misma opinidon: en este
caso no era posible establecer un grupo especial unico que entendiera en la reclamacion de los
Estados Unidos y las CE. Tampoco se habia limitado el Grupo Especial a hacer extensivas las
constataciones de la diferencia anterior a la presente.”” En lo que respecta a la argumentacion de la
India acerca de una volte face de las CE (véase el parrafo 6.9 supra), el Grupo Especial considero
que las declaraciones formuladas por las CE en otro contexto -es decir en un contexto distinto del
de la presente diferencia, incluidas, en este caso, las formuladas en el contexto de la diferencia
WT/DS50- excedian del ambito del examen del asunto sometido a ¢l: el Grupo Especial no
consider6 que en el caso que se examinaba hubiera contradiccion entre las declaraciones
formuladas por las CE. El Grupo Especial tom6 nota de las observaciones de la India que se
recogian en los parrafos 6.8 y 6.10 supra, pero no considerd necesario modificar el razonamiento
expuesto en los actuales parrafos 7.15 y 7.22 infra. En lo que respecta a la falta de coherencia en
las constataciones alegada por la India (véase el parrafo 6.11 supra) el Grupo Especial no entendia
en qué se basaba la comparacion, sugerida por la India, entre aspectos de procedimiento del ESD y
obligaciones sustantivas derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC. Por ultimo, el Grupo Especial
no consider6 que sus constataciones en este caso concreto dieran lugar a un vacio en el sistema del
ESD.

6.14 En consecuencia, el Grupo Especial no introdujo ninguna modificaciéon en sus
constataciones acerca del parrafo 1 del articulo 9 y del parrafo 4 del articulo 10 del ESD.

B. PARRAFOS 8 a) Y 9 DEL ARTICULO 70 EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

87 <74 . ., .
Véase también la seccion B infra.



WT/DS79/R
Péagina 60

6.15 La India sefialaba que, en el actual parrafo 7.30, el Grupo Especial llegaba a la conclusion
de que no estaba juridicamente vinculado por las conclusiones del Grupo Especial en la diferencia
WT/DS50 modificadas por el informe del Organo de Apelacion, pero en los actuales parrafos 7.55
y 7.73, se negaba a examinar cuestiones relativas a la forma en que el Organo de Apelacion habia
llegado a sus conclusiones. A juicio de la India, una y otra posiciéon eran incompatibles. En
opinidn de ese pais, de la declaracion del Grupo Especial segln la cual éste no estaba juridicamente
vinculado por las conclusiones a que se habia llegado en el informe de un Grupo Especial anterior
o del Organo de Apelacion, se deducia logicamente que el Grupo Especial era juridicamente
competente para examinar tanto las conclusiones de uno y otro como el razonamiento que habian
seguido. Habia que distinguir entre la falta de competencia para examinar las conclusiones
alcanzadas anteriormente y la falta de elementos para examinar el proceso por el que se habia
llegado a esas conclusiones. A juicio de la India, la autolimitaciéon del Grupo Especial al
abstenerse de examinar la forma en la que el Grupo Especial o el Organo de Apelacion habian
llegado a sus conclusiones en la diferencia WT/DS50 carecia de justificacion.

6.16  Con todo, en opinion del Grupo Especial, en las anteriores observaciones de la India no se
tenia en cuenta la advertencia que se hacia en el actual parrafo 7.30, en el que el Grupo Especial
declaraba:

"No obstante, en el curso de los "procedimientos normales de solucion de diferencias" que
prescribe el parrafo 4 del articulo 10 del ESD, tendremos en cuenta las conclusiones de los
informes del Grupo Especial y el Organo de Apelacion en la diferencia WT/DS50 y el
razonamiento seguido en ellos. Ademas, consideramos que en nuestro examen debemos
atribuir considerable importancia tanto al parrafo 2 del articulo 3 del ESD, que destaca la
funcion de aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio, que tiene
el sistema de soluciéon de diferencias de la OMC, como a la necesidad de evitar
resoluciones contradictorias (a la que han hecho referencia ambas partes). A nuestro
parecer, estas consideraciones constituyen la base de la prescripcion del parrafo 4 del
articulo 10 del ESD que exige la remision de la diferencia, siempre que sea posible, al

rn.,

'grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto'.";
ni el parrafo 7.33, en el que el Grupo Especial declaraba lo siguiente:

"Observamos que la India no ha introducido modificaciones en su régimen de patentes
después de la adopcion de los informes del Grupo Especial y del Organo de Apelacion en
la diferencia WT/DS50. No obstante, observamos también que el Organo de Apelacion
rectificd el razonamiento del informe del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 y que
la India nos ha facilitado informacioén adicional acerca de su sistema de presentacion
anticipada de solicitudes. En el andlisis que se hace a continuacion, tendremos en cuenta
esos nuevos elementos en la medida en que sea necesario."”

Ademas, en los parrafos a los que la India hacia referencia (actuales parrafos 7.55 y 7.73) no solo
se declaraba que el Grupo Especial tenia la opinién de que no le correspondia examinar cuestiones
relativas a la forma en que el Organo de Apelacion habia llegado a sus conclusiones, sino que se
indicaba ademas que el Grupo Especial no lo consideraba necesario "a la luz de las consideraciones
precedentes".

C. PARRAFO 8 a) DEL ARTICULO 70 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
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6.17 La India aducia que la constatacion que se recoge en el actual parrafo 7.51 no se basaba en
un razonamiento adecuado. Segun la India, el Grupo Especial basaba su hipotesis en que si las
instituciones administrativas hubieran sido eficaces, no habria habido necesidad de recomendar la
modificacion de la Ley de Patentes de la India. En otros términos, la India indicaba que el Grupo
Especial consideraba que las medidas legales solo podian "crear" derecho. Ahora bien, segun la
India, muchas disposiciones legales eran disposiciones declarativas o aclaratorias: exponian en un
texto legal derechos ya establecidos. Dado que el Grupo Especial no habia examinado si las
modificaciones de la Ley de Patentes pertenecian a la categoria de las disposiciones aclaratorias, la
India consideraba que el actual parrafo 7.51 debia ser suprimido en el informe definitivo.

6.18  El Grupo Especial examind la observacion formulada por la India, pero no consider6é que
hubiera motivos para suprimir el actual parrafo 7.51. Dicho parrafo afirmaba un elemento de
hecho, reiterando el contenido del parrafo 2.3 supra. En aras de la claridad, el Grupo Especial
decidi6 afiadir al parrafo 7.51 una nota que remite al texto del parrafo 2.3.

6.19  En el informe provisional, el texto de la cuarta frase del parrafo correspondiente al actual
parrafo 7.54 era el siguiente: "en cualquier caso, la propia India admite que una vez que se haya
concedido un derecho exclusivo de comercializacion a un solicitante, el competidor estaria en
condiciones de acreditar la existencia de dafios, que constituye una causa suficiente de accion". La
India aducia que esta frase no situaba la argumentacion de ese pais en el contexto adecuado. La
contestacion de la India al Grupo Especial citada en la nota 59 se referia al momento en que una
solicitud anticipada diera lugar a la concesion de una patente o de un derecho exclusivo de
comercializacion. Segun la India, ese pais no habia admitido en ninglin momento el hecho que se
decia que habia admitido.

6.20  El Grupo Especial encontrd ciertas dificultades para examinar la observacion formulada
por la India, debido a que era evidente que la frase citada por la India se referia exclusivamente al
caso de que se hubiera concedido un derecho exclusivo de comercializacion y no daba en absoluto
a entender que la India hubiera hecho una declaracion con respecto a una fecha anterior. A pesar
de ello, debido a la necesidad de evitar cualquier riesgo de confusion, el Grupo Especial decidio
rectificar el actual parrafo 7.54 de la forma que a continuacion se indica. En la frase citada en el
parrafo anterior, se suprimieron las palabras, "La propia India admite que" y se sustituyeron las
palabras "estaria en condiciones de" por "podria estar en condiciones de". El Grupo Especial
decidio ademds que era conveniente afiadir las dos frases siguientes para aclarar la cuestion:
"Como se sefiala en los parrafos 7.67 y siguientes, dado que es imposible indicar el momento
exacto en el que un producto puede ajustarse a los términos del parrafo 9 del articulo 70, los
Miembros de la OMC interesados estan obligados a reconocer la posibilidad de que ese momento
sea cualquier momento posterior a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. De
forma analoga, debe reconocerse que en cualquier momento posterior al 1° de enero de 1995 puede
plantearse una diferencia sobre la fecha de presentacion pertinente en un procedimiento judicial
relativo a la concesion de un derecho exclusivo de comercializacion".

6.21 La India indicaba que el Grupo Especial habia tomado nota de que la Oficina de Patentes
habia recibido las solicitudes y las habia archivado con miras a su tramitacion futura (parrafo 7.56);
de que hasta la fecha ni el sistema establecido por las instituciones administrativas ni una solicitud
anticipada habian sido objeto de impugnacion ante un tribunal (parrafo 7.54); y de que los agentes
econdmicos en este campo estaban generalmente bien informados de los sistemas de proteccion de
sus derechos (parrafo 7.56), pero no habia deducido de todo ello que la India hubiera establecido
un "medio" para la presentacion de solicitudes de patentes de invenciones, sino que, por el
contrario, habia llegado a la conclusiéon de que "debe haber una garantia de que el publico
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-incluidos los nacionales interesados de los demas Miembros de la OMC- esté adecuadamente
informado" (parrafo 7.56).

6.22  En opinion de la India estos elementos afiadian al texto del parrafo 8 a) del articulo 70 algo
mas de lo que cabia inferir del mismo por via de interpretacion. A juicio de la India, los redactores
del Acuerdo sobre los ADPIC habian guardado deliberadamente silencio sobre la naturaleza, el
método o el alcance del "medio" en cuestion. La India consideraba que el Grupo Especial habia
establecido una obligacion adicional, al interpretar que la obligacion establecida en el parrafo 8 a)
del articulo 70 comprendia la exigencia de una garantia. En consecuencia, la conclusion recogida
en el actual parrafo 9.1 no estaba en consonancia con lo dispuesto en el parrafo 8 a) del articulo 70.

6.23  El Grupo Especial no hizo suya la opiniéon de la India y recordé que la pertinencia del
caracter de instrucciones no escritas ni publicadas de las instrucciones administrativas habia sido
ya examinado por el Grupo Especial en la diferencia anterior y abordado por el Organo de
Apelacion. En los actuales parrafos 7.56 a 7.58, el Grupo Especial reiteraba en sustancia el
razonamiento seguido a este respecto y exponia ademas su opinion acerca del argumento de la
India de que el sistema actual garantizaba la retencion de los hechos necesarios para determinar la
novedad y prioridad a los efectos de las decisiones sobre la futura concesion de derechos de patente
de conformidad con los apartados b) y c) del parrafo 8 del articulo 70. En cualquier caso, el
razonamiento del Grupo Especial que le habia llevado a la conclusion que figuraba en el actual
parrafo 9.1 no se limitaba al andlisis del parrafo 7.56. No obstante, en beneficio de la claridad, el
Grupo Especial prefiri6 modificar la ultima frase del actual parrafo 7.56, dandole la siguiente
redaccion: "Aunque el parrafo 8 del articulo 70 no establece expresamente una obligacion de
publicacion, es dudoso que pueda entenderse que un sistema basado en normas no escritas ni
publicadas que permitan la presentacion de solicitudes por nacionales de los demas Miembros de la
OMC constituya un "medio" que responda adecuadamente a las prescripciones del parrafo 8 del
articulo 70". No obstante, el Grupo Especial no consideré necesario formular una constatacion
especifica a ese respecto.

VII. CONSTATACIONES
A. ALEGACIONES DE LAS PARTES
Introducciéon

7.1 La presente diferencia tiene su origen esencialmente en los siguientes hechos: el articulo 5
de la Ley de Patentes de la India de 1970 no permite conceder patentes de producto a "sustancias
destinadas a utilizaciéon o que puedan ser utilizadas como alimentos, medicinas o productos
farmacéuticos".*® En lo que respecta a esas sustancias, solo son patentables "las reivindicaciones
de métodos o procesos de fabricacion".®’ Asi pues, la India no concede actualmente a los
productos farmacéuticos y a los productos quimicos para la agricultura una proteccion mediante
patente en armonia con las obligaciones que le impone el articulo 27 del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre

los ADPIC"), segin el cual "las patentes podran obtenerse por todas las invenciones, sean de

% Segun el apartado 1) del parrafo 1) del articulo 2 de la Ley de Patentes el término "medicina o
producto farmacéutico”" abarca "los insecticidas, germicidas, fungicidas, herbicidas y todas las demas
sustancias destinadas a utilizaciéon para proteger o preservar las plantas" (véase el anexo 3 del presente
informe).

% Véase el parrafo 2.9 supra y el anexo 3 del presente informe.
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productos o de procedimientos, en todos los campos de tecnologia [...]", sin perjuicio de las
disposiciones transitorias del parrafo 4 del articulo 75 y del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo
sobre los ADPIC y de determinadas excepciones no aplicables en el presente caso.

7.2 El 31 de diciembre de 1994, fecha en que el Parlamento no estaba en periodo de sesiones,
el Presidente de la India promulgé la Orden de Patentes (modificacion) de 1994 con objeto de dar
cumplimiento a las obligaciones que imponian a ese pais los parrafos 8 y 9 del articulo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC, siguiendo las recomendaciones de un grupo de expertos en materia de
patentes. La Orden incorporaba a la Ley de Patentes un nuevo capitulo IV A relativo a las
solicitudes de patentes de las invenciones de una sustancia destinada a la utilizacion, o que pueda
ser utilizada como medicina o producto farmacéutico. La Orden autorizaba expresamente la
presentacion de solicitudes de patentes en relacion con esas sustancias y su posterior tramitacion
por la Oficina de Patentes a pesar de lo dispuesto en los articulos 5 y 12 de la Ley de Patentes.” Y
establecia ademds un sistema para la concesion de "derechos exclusivos de comercializacion" con
respecto a los productos objeto de esas solicitudes de patentes, siempre que se cumplieran
determinadas condiciones.

7.3 La Orden se publico en ejercicio de los poderes conferidos al Presidente por el articulo 123
de la Constitucion de la India, que faculta al Presidente para legislar cuando el Parlamento
(cualquiera de las dos Camaras o ambas) no esté en periodo de sesiones y el Presidente "tenga el
convencimiento de que existen circunstancias que hacen necesario que ¢l actlie de manera
inmediata". Sin embargo, esas medidas legislativas adoptadas por el Presidente dejan de aplicarse
al transcurrir seis semanas de la reanudacion del periodo de sesiones del Parlamento. En
consecuencia, en virtud de las disposiciones pertinentes de la Constitucion de la India, la Orden de
Patentes de 1994 expiré el 26 de marzo de 1995.”" En marzo de 1995, la Administracién de la
India presentd al Parlamento el proyecto de Ley de Patentes (modificacion) de 1995 con el
propodsito de dar de forma permanente efectos legislativos a las disposiciones de la Orden. Sin
embargo, el proyecto de Ley dejo de tramitarse al disolverse el Parlamento el 10 de mayo de 1996.

7.4 Desde la expiracion del periodo de validez de la Orden de Patentes, la India ha seguido
aceptando solicitudes de patente de productos farmacéuticos o productos quimicos para la
agricultura en virtud de "instrucciones administrativas" no publicadas. En el periodo comprendido
entre el 1° de enero de 1995 y el 31 de enero de 1998 se habia recibido un total de 2.212 solicitudes
relativas a productos farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura.”> Segilin la India,
todas esas solicitudes se archivan separadamente con miras a su tramitacion futura de conformidad
con los apartados b) y c¢) del parrafo 8 del articulo 70 y el parrafo 9 de ese mismo articulo del
Acuerdo sobre los ADPIC.

7.5 En la legislacion india vigente, no hay base juridica -ni de procedimiento ni sustantiva-
para la concesion de derechos exclusivos de comercializacion cuando un producto que es objeto de
una solicitud de patente de conformidad con el parrafo 8 del articulo 70 (denominada generalmente
solicitud presentada de forma anticipada) reune las condiciones para tener derecho a la proteccion
prevista en el parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. Hasta este momento no se

%0 El articulo 12 establece el procedimiento para la remisién de las solicitudes de patente por el
Interventor a los examinadores (véase el anexo 3 del presente informe).

1 Véase el parrafo 2.2 supra.

%2 Véase el parrafo 2.10 supra.
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ha presentado al Gobierno de la India ninguna solicitud de concesion de derechos exclusivos de
comercializacion.”

7.6 El 20 de noviembre de 1996, el Organo de Solucién de Diferencias (OSD), a peticion de
los Estados Unidos (WT/DS50), establecié un Grupo Especial para examinar esta cuestion. Las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros (denominadas en adelante colectivamente "las
CE") participaron en el procedimiento del Grupo Especial en calidad de tercero interesado. El
informe del Grupo Especial, en el que se constaté que la India habia infringido las disposiciones de
los parrafos 8 a) y 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, fue distribuido a los Miembros
de la OMC el 5 de septiembre de 1997. La India apeld con respecto a determinadas cuestiones de
derecho e interpretaciones juridicas formuladas en el informe del Grupo Especial. El informe de
Organo de Apelacion, que rectifico el razonamiento del Grupo Especial, pero confirmé
esencialmente las conclusiones de su informe con respecto a los parrafos 8 a) y 9 del articulo 70, se
distribuyé a los Miembros de la OMC el 19 de diciembre de 1997. El informe del Organo de
Apelacion y el informe del Grupo Especial modificado por el Organo de Apelaciéon fueron
adoptados por el OSD el 16 de enero de 1998. En la reunion de 22 de abril de 1998 del OSD, los
Estados Unidos y la India anunciaron que habian llegado a un acuerdo sobre un periodo de
aplicacion de 15 meses.

Alegaciones del reclamante

7.7 Las Comunidades Europeas alegan -basdndose en gran medida en las conclusiones del
Grupo Especial y del Organo de Apelaciéon en la diferencia WT/DS50- que a) la India ha
incumplido la obligacion que le impone el parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC
de establecer "un medio" para preservar adecuadamente la novedad y la prioridad de las solicitudes
de patente de producto para las invenciones de productos farmacéuticos y productos quimicos para
la agricultura durante el periodo transitorio previsto en el articulo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC;
b) la India no ha cumplido las obligaciones que le impone el parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo
sobre los ADPIC; y c) la India ha anulado o menoscabado de esa forma ventajas resultantes directa
o indirectamente para las CE del Acuerdo sobre los ADPIC.

Alegaciones del demandado

7.8 La India alega que debe rechazarse la reclamacion de las CE en el presente asunto por ser
incompatible con las normas del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que
se rige la solucion de diferencias(ESD) sobre pluralidad de partes reclamantes y, en particular, con
el parrafo 1 de su articulo 9 y el parrafo 4 de su articulo 10, ya que las CE no se sumaron a la
reclamacion de los Estados Unidos en la diferencia anterior. Subsidiariamente, la India alega que:
i) el sistema de presentacion anticipada en vigor actualmente en la India es compatible con el
parrafo 8 a) del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y ii) la India no ha actuado de forma
incompatible con el parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, por cuanto no esta
obligada a establecer un sistema para la concesion de derechos exclusivos de comercializacion
antes de que se hayan cumplido con respecto a un producto concreto todas las condiciones para la
concesion de los derechos.

B. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO

» Una empresa farmacéutica de las CE ha solicitado la aprobacién de la comercializacion de un
producto respecto del cual se ha presentado una solicitud anticipada (véase el anexo 4 del presente informe).
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Introducciéon

7.9 La India ha solicitado que el Grupo Especia declare inadmisible la reclamacion de las
Comunidades Europeas por razones de procedimiento. Aduce que las Comunidades Europeas
estaban obligadas a presentar su reclamacion de forma simultdnea a la de los Estados Unidos
(WT/DS50), puesto que era "posible" hacerlo. En opinion de la India, el principio stare decisis no
es aplicable a las interpretaciones de un grupo especial o del Organo de Apelacién.”® En
consecuencia, la India sostiene que, a falta de una norma especial en contrario, las diversas
reclamaciones sucesivas presentadas por distintos Miembros sobre la misma cuestion tendrian que
ser examinadas en el marco de nuevos procedimientos independientes, lo que, segun la India, daria
lugar a un enorme riesgo de decisiones contradictorias y a un derroche de recursos. Ademas, la
India sostiene que esas reclamaciones supondrian un acoso justificado. En opiniéon de ese pais,
cabe evitar esas deficiencias mediante una interpretacion estricta del parrafo 1 del articulo 9 y el
parrafo 4 del articulo 10 del ESD, segun la cual los diversos reclamantes deben presentar su
reclamacion al mismo grupo especial "siempre que sea posible".

7.10  Las CE discrepan de la interpretacion que da la India a los parrafos 1 del articulo 9 y 4 del
articulo 10 del ESD. Aducen que ni el articulo 9 ni el articulo 10 imponen a los Miembros de la
OMC la obligacion de presentar una reclamacion en un momento determinado. En apoyo de su
argumentacion, las CE se remiten al parrafo 7 del articulo 3 del ESD, segun el cual los Miembros,
antes de presentar una reclamacion, reflexionardn sobre la utilidad de actuar al amparo del ESD.

Articulo 9 del ESD

7.11  El texto del articulo 9 del ESD, que establece el procedimiento aplicable en caso de
pluralidad de reclamaciones, es el siguiente:

"1. Cuando varios Miembros soliciten el establecimiento de sendos grupos especiales
en relaciéon con un mismo asunto, se podrd establecer un Unico grupo especial para
examinar las reclamaciones tomando en consideracion los derechos de todos los Miembros
interesados. Siempre que sea posible, se debera establecer un grupo especial unico para
examinar tales reclamaciones.

2. El grupo especial unico organizara su examen y presentara sus conclusiones al
OSD de manera que no resulten menoscabados en modo alguno los derechos de que
habrian gozado las partes en la diferencia si las reclamaciones hubiesen sido examinadas
por grupos especiales distintos. Si una de las partes en la diferencia lo solicita, el grupo
especial presentara informes separados sobre la diferencia considerada. Las
comunicaciones escritas de cada uno de los reclamantes se facilitaran a los otros
reclamantes, y cada reclamante tendra derecho a estar presente cuando uno de los otros
exponga sus opiniones al grupo especial.

3. Si se establece mas de un grupo especial para examinar las reclamaciones relativas
a un mismo asunto, en la medida en que sea posible actuaran las mismas personas como
integrantes de cada uno de los grupos especiales, y se armonizard el calendario de los
trabajos de los grupos especiales que se ocupen de esas diferencias."

94 74 ., .y .
Véase también la seccion C infra.
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7.12  La India sostiene que, al estar redactado el parrafo 1 del articulo 9 de forma impersonal, no
se deduce claramente de ¢l quién es su destinatario. No obstante, segun la India, habida cuenta de
su objeto y fin, la obligacion de someter una pluralidad de reclamaciones a un grupo especial unico
siempre que sea posible recae tanto sobre la OMC como sobre sus Miembros. La India alega que
la reclamacion de las Comunidades Europeas debe ser rechazada porque las CE no han cumplido
esa obligacion.

7.13  Para analizar el argumento de la India, hemos de examinar: 1) la naturaleza de la
prescripcion del parrafo 1 del articulo 9; ii) los derechos que corresponden en general a los
Miembros en virtud del ESD; vy iii) si era posible establecer un grupo especial tinico en este caso
concreto.

7.14  Los términos del parrafo 1 del articulo 9, atendiendo a su sentido corriente, constituyen una
orientacion o recomendaciéon y no un mandato. Declaran que se deberéd establecer (no que "se
establecerd") un grupo especial Unico, y ello sélo en los casos en que sea posible. No compartimos
la opinion de la India de que no sea claro cudl es el destinatario del parrafo 1 del articulo 9. Es
evidente que el parrafo 1 del articulo 9 es un coédigo de conducta para el OSD, ya que sus
disposiciones se refieren al establecimiento de un grupo especial, facultad exclusivamente
reservada a ese organo. En tal concepto, el parrafo 1 del articulo 9 no deberia afectar a los
derechos y obligaciones sustantivos y de procedimiento que corresponden a cada uno de los
Miembros en virtud del ESD.

7.15  De hecho, el texto del parrafo 1 del articulo 9, asi como el texto del parrafo 2 de ese mismo
articulo, que forma parte de su contexto, establecen claramente que la finalidad del articulo 9 no es
limitar los derechos de los Miembros de la OMC. A nuestro parecer, uno de esos derechos es el de
decidir libremente si les conviene presentar una reclamacion al amparo del ESD y en qué
momento. Segun el parrafo 7 del articulo 3 del ESD, "el objetivo del mecanismo de solucion de
diferencias es hallar una solucion positiva a las diferencias. Se debe dar siempre preferencia a una
solucion mutuamente aceptable para las partes en la diferencia y que esté en conformidad con los
acuerdos abarcados". Tratar de obligar a los Miembros a que adopten decisiones antes de lo que
deseen acerca de si les conviene solicitar el establecimiento de un grupo especial en una diferencia
o continuar manteniendo consultas con miras a conseguir una solucidon mutuamente aceptable
estaria en contradiccion con ese objetivo del mecanismo de solucion de diferencias.

7.16  En lo que respecta a la posibilidad, ambas partes coinciden en que las reclamaciones
presentadas por los Estados Unidos (WT/DS50) y las CE (WT/DS79) se refieren al mismo asunto:
el cumplimiento por la India de lo dispuesto en los parrafos 8 y 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre
los ADPIC. Ahora bien jera "posible" que el OSD estableciera un grupo especial nico en el
momento en el que, en noviembre de 1996, los Estados Unidos presentaron su solicitud de
establecimiento de un grupo especial? La respuesta es negativa, porque en ese momento las CE no
habian solicitado el establecimiento de un grupo especial. En realidad, ni siquiera tenian derecho a
presentar una peticion en ese sentido, ya que hasta el 28 de abril de 1997 no solicitaron la
celebracion de consultas con la India sobre este asunto.

7.17  En consecuencia, no constatamos que haya habido ninguna infraccion de lo dispuesto en el
parrafo 1 del articulo 9 del ESD

Articulo 10 del ESD

7.18  Examinamos ahora si la reclamacion de las CE en el presente asunto es admisible de
conformidad con el articulo 10 del ESD, que establece lo siguiente:
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"1. En el curso del procedimiento de los grupos especiales se tomaran plenamente en
cuenta los intereses de las partes en la diferencia y de los deméas Miembros en el marco de
un acuerdo abarcado a que se refiera la diferencia.

2. Todo Miembro que tenga un interés sustancial en un asunto sometido a un grupo
especial y asi lo haya notificado al OSD (denominado en el presente Entendimiento
"tercero") tendra la oportunidad de ser oido por el grupo especial y de presentar a éste
comunicaciones por escrito. Estas comunicaciones se facilitaran también a las partes en la
diferencia y se reflejaran en el informe del grupo especial.

3. Se daré traslado a los terceros de las comunicaciones de las partes en la diferencia
presentadas al grupo especial en su primera reunion.

4. Si un tercero considera que una medida que ya haya sido objeto de la actuacion de
un grupo especial anula o menoscaba ventajas resultantes para ¢l de cualquier acuerdo
abarcado, ese Miembro podrd recurrir a los procedimientos normales de solucion de
diferencias establecidos en el presente Entendimiento. Esta diferencia se remitird, siempre
que sea posible, al grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto".

7.19  la India aduce que puesto que las Comunidades Europeas tenian la condicion de tercero en
la diferencia anterior y dado que era "posible" hacerlo, las Comunidades Europeas estaban
obligadas a presentar su reclamacion al Grupo Especial que examinaba la reclamacion de los
Estados Unidos sobre esta cuestion (WT/DS50) en virtud de lo dispuesto en el parrafo 4 del
articulo 10 del ESD. Al no haber cumplido las CE esta prescripcion, la India solicita que el Grupo
Especial declare inadmisible su reclamacion.

7.20  La alegacion de la India de que las CE no han cumplido la prescripcion del parrafo 4 del
articulo 10 solo puede entenderse si se tiene presente la opinion de ese pais segin la cual la
expresion "grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto" se refiere unicamente a un
grupo especial que no haya emitido atn su informe definitivo. No consideramos que esta
limitacion se deduzca del sentido corriente del texto. Observamos, ademas, que esa misma
expresion se utiliza en otras disposiciones del ESD (parrafo 5 del articulo 21 y parrafo 6 del
articulo 22) en las que es evidente que se hace referencia a un grupo especial cuyo informe
definitivo ha sido ya distribuido y adoptado. En este contexto, el texto del parrafo 4 del articulo 10
no respalda la opinién de la India.

7.21  Asi pues, a nuestro parecer, en el presente caso se han respetado los términos del parrafo 4
del articulo 10. Las CE, que tenian la condicion de tercero en el procedimiento iniciado por los
Estados Unidos con respecto a las mismas medidas de la India, decidieron recurrir a un grupo
especial al amparo de lo dispuesto en el ESD. Eso es precisamente lo que permite el parrafo 4 del
articulo 10. Los dos miembros del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 fueron designados
integrantes del nuevo Grupo Especial, y su Presidente, que ya no estaba disponible, fue
sustituido.”® Por consiguiente, constatamos que la alegacion de la India relativa a la infraccion del
parrafo 4 del articulo 10 carece de fundamento tanto factico como juridico.

Conclusion

% Véase el parrafo 1.2 supra.
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7.22  Observamos que la razon de ser de la interpretacion restrictiva que hace la India del parrafo
1 del articulo 9 y del parrafo 4 del articulo 10 es la idea de que un derecho absoluto de distintas
partes a presentar reclamaciones sucesivas basadas en los mismos hechos y alegaciones juridicas
puede llevar aparejados graves riesgos para el orden comercial multilateral, por la posibilidad de
resoluciones contradictorias, asi como problemas debidos al derroche de recursos y a un acoso
injustificado. Aunque reconocemos que esos aspectos pueden suscitar justificadamente graves
preocupaciones, este Grupo Especial no es el 6rgano adecuado para abordar esas cuestiones.

7.23  Con arreglo al articulo 11 del ESD, la funcion de los grupos especiales es "hacer una
evaluacion objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluacion objetiva de los
hechos de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes y de la conformidad con éstos".
Ademas, segun el parrafo 2 del articulo 3 del ESD, la finalidad del procedimiento de los grupos
especiales es "aclarar las disposiciones vigentes [de los acuerdos abarcados] de conformidad con
las normas usuales de interpretacion del derecho internacional publico". En el mismo parrafo se
afiade que "las recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrafiar el aumento o la
reduccion de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados", y en el parrafo 2
del articulo 19 se afirma ademas que "[ ... ] las constataciones y recomendaciones del grupo
especial y del Organo de Apelacion no podran entrafiar el aumento o la reduccion de los derechos y
obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados".”® Asi pues, el Grupo Especial esta obligado
a basar sus conclusiones en el texto del ESD. No podemos de modo alguno formular ex aequo et
bono una resolucion para atender a una preocupacion sistémica ajena a los términos expresos del
ESD.

7.24  Por las razones expuestas, el Grupo Especial rechaza la peticion de la India de que se
declare inadmisible la reclamacion de las Comunidades Europeas.

C. ALCANCE DEL CARACTER VINCULANTE DE LOS PRECEDENTES

7.25 No obstante, es necesario que antes de proceder al examen de los aspectos sustantivos de
esta diferencia, analicemos la cuestion de si los informes del Grupo Especial y del Organo de
Apelacion sobre el mismo asunto en la diferencia entre los Estados Unidos y la India (WT/DS50)
vinculan a este Grupo Especial y, de ser asi, en qué medida. La cuestion es pertinente porque, de
un lado las Comunidades Europeas piden al Grupo Especial que hagan extensivas a la presente
diferencia las constataciones de la diferencia anterior y de otro, la India sostiene que, de
conformidad con el parrafo 4 del articulo 10 del ESD tiene derecho a que se sigan "los
procedimientos normales de solucion de diferencias".

7.26  Varios grupos especiales del GATT han examinado reclamaciones presentadas por
distintas partes contratantes relativas a la misma medida o a medidas similares de la parte
demandada. Por ejemplo, tanto el informe del Grupo Especial de 1983 sobre Sistemas de resortes
(reclamacion del Canada)’”’ como el informe del Grupo Especial de 1989 sobre Articulo 337

% Aunque la definicion de los "acuerdos abarcados" de la primera frase del parrafo 1 del articulo 1 no
incluye al ESD, la segunda frase de ese mismo parrafo aclara que las normas y procedimientos del ESD son
aplicables a las diferencias relativas a los derechos y obligaciones de los Miembros dimanantes del ESD.

°7 Informe del Grupo Especial sobre Estados Unidos — Importaciones de ciertos sistemas de resortes
para automoviles, adoptado el 26 de mayo de 1983, IBDD 30S/114. Conviene sefialar que este informe fue
adoptado "en el entendimiento de que ello no excluird un examen futuro del recurso al articulo 337 en los
casos de violacion de patente, desde el punto de vista de su compatibilidad con los articulos III y XX del
Acuerdo General" (C/M/168).
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(reclamacion de la Comunidad Europea)® se referian a la aplicacion por los Estados Unidos del
articulo 337 de la Ley Arancelaria. En el informe del Grupo Especial de 1980 sobre Manzanas
(reclamacion de Chile)” y los informes del Grupo Especial de 1989 sobre Manzanas de mesa
(reclamaciones de Chile y de los Estados Unidos)'” se examind esencialmente la misma medida
adoptada por la CEE.'”" El informe del Grupo Especial de 1988 sobre Organismos provinciales de
comercializacion de bebidas alcohdlicas del Canada (reclamacion de las Comunidades
Europeas)'” y el informe del Grupo Especial de 1992 sobre la misma cuestion (reclamacion de los
Estados Unidos)'” fueron de hecho fruto del examen de grupos especiales compuestos por los
mismos integrantes. Los informes no adoptados de los grupos especiales sobre Atun'® se
ocupaban del mismo texto legislativo (la Ley de Proteccion de los Mamiferos Marinos) de los

Estados Unidos.

7.27  En ninguno de esos casos se ha abordado directamente la cuestion de si los informes
adoptados de grupos especiales son precedentes vinculantes (stare decisis). Solamente en el
siguiente pasaje del segundo informe sobre Atin se analiza si los informes de los grupos especiales
del GATT constituyen stare decisis:

"En opinioén de la CEE y de los Paises Bajos, la interpretacion que los Estados Unidos
hacian del término "necesaria", dandole el sentido de "que se necesitan" equivalia a
rechazar informes de grupos especiales que habian sido adoptados y que constituian
interpretaciones convenidas del Acuerdo General. La CEE reconocia que no existia en el
GATT la norma stare decisis, si mas no, porque no existia una jerarquia entre los tribunales
u organos arbitrales del GATT. Lo mismo ocurria en el caso de la mayoria de tribunales o
cortes internacionales. Ello no obstante, esos tribunales o cortes internacionales cuidaban
siempre de respetar sus precedentes y mantener una cierta coherencia en sus decisiones. El

% Informe del Grupo Especial sobre Estados Unidos — Articulo 337 de la Ley Arancelaria de 1930,
adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402

% Informe del Grupo Especial sobre CEE — Restricciones a la importacion de manzanas procedentes
de Chile, adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104

1% Informes de los grupos especiales sobre CEE — Restricciones a las importaciones de manzanas de
mesa, reclamacion de Chile, adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/104; y CEE — Restricciones a las
importaciones de manzanas, reclamacion de los Estados Unidos, adoptado el 22 de junio de 1989,
IBDD 36S/153

%! Hay otro informe de un grupo especial que se ocupa de la misma cuestion en una diferencia entre
la CEE y Chile (DS39/R, distribuido el 20 de junio de 1994). Se trata de un breve informe en el que se da
cuenta de que la cuestion se ha solucionado de forma bilateral.

"2 Informe del Grupo Especial sobre Canadd - Importacion, distribucion y venta de bebidas
alcoholicas por organismos provinciales de comercializacion, adoptado el 22 de marzo de 1988, IBDD
35S/38

' Informe del Grupo Especial sobre Canada — Importacion, distribuciéon y venta de determinadas
bebidas alcohdlicas por organismos provinciales de comercializacion, adoptado el 18 de febrero de 1992,
IBDD 39S/28

1% Informes de los grupos especiales sobre Estados Unidos — Restricciones a la importacion de atin,
reclamacion de México, DS21/R, distribuido el 3 de septiembre de 1991; Estados Unidos — Restricciones a la
importacion de atin, reclamaciones de la CEE y los Paises Bajos, DS29/R, distribuido el 19 de junio de 1994
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GATT necesitaba esa coherencia en las interpretaciones de los grupos especiales con

objeto de dar estabilidad al sistema internacional de comercio".'”

Conviene sefialar que en el asunto Atin, la CEE no se bas6 en el concepto de stare decisis, sino
que propugné un enfoque maés flexible basado en la "coherencia". También habria que sefalar que
este argumento se formuld en relacién con la interpretacion del articulo XX en general y que la
CEE no pedia al Grupo Especial que se limitara a adoptar en el asunto que se examinaba las
constataciones del anterior grupo especial sobre Atin.

7.28  En relacion con la cuestion del tratamiento que ha de darse a los informes adoptados de
grupos especiales si no se aplica el principio stare decisis, observamos que el Organo de Apelacion
analizo los efectos de los informes adoptados de grupos especiales en su informe sobre el asunto
Japon — Bebidas alcohdlicas en los siguientes términos:

"Los informes adoptados de los grupos especiales son una parte importante del acervo del
GATT. Los grupos especiales posteriores suelen examinarlos. Estos informes crean
expectativas legitimas en los Miembros de la OMC y, por consiguiente, deben tenerse en
cuenta cuando son pertinentes para una diferencia. Sin embargo, no son obligatorios sino

para solucionar la diferencia especifica entre las partes en litigio".'"

7.29  Este enfoque es conforme con la préactica del GATT, como se exponia en el informe
de 1989 sobre Manzanas antes citado, en el que se declaraba lo siguiente:

"El Grupo Especial examino en primer lugar desde el punto de vista del articulo XI el
sistema de licencias ("certificados") restrictivas de la CEE aplicado a las importaciones de
manzanas desde abril hasta agosto de 1988, dado que la compatibilidad con dicho articulo
constituia el principal criterio determinante de su conformidad con el Acuerdo General,
para luego pasar a examinar las medidas desde el punto de vista de los articulos XIIl y X y
la parte IV del Acuerdo. Al considerar los hechos y los argumentos relacionados con el
articulo XI en particular, tom6 nota de que un Grupo Especial anterior habia presentado en
1980'”7, un informe sobre una reclamacién que se referia al mismo producto y a las mismas
partes que el caso actual y a un conjunto similar de cuestiones del ambito del GATT.
Tom6 cuidadosa nota de los argumentos de las partes sobre el valor, en cuanto precedente,
de las recomendaciones de ese Grupo Especial y de otros grupos especiales anteriores, asi
como de los argumentos acerca de las expectativas legitimas que se derivaban para las
partes contratantes de la adopcion de los informes de los grupos especiales. Entendio que
el mandato que se le habia conferido lo autorizaba a examinar el asunto a ¢l sometido por
Chile a la luz de todas las disposiciones pertinentes del Acuerdo General y de las
relacionadas con la interpretacion y aplicacion de éste. Decidio tener en cuenta el informe
del Grupo Especial de 1980 y las expectativas legitimas creadas por la adopcion del
mismo, pero también otras practicas del GATT e informes de grupos especiales adoptados

1% Documento DS29/R, op. cit, parrafo 3.74

1% Ibid (Informe del Organo de Apelacion, pagina 18). El texto de la nota a pie de pagina al pasaje
citado es el siguiente: '"cabe sefialar que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia recoge
explicitamente en su articulo 59 una disposicion analoga. Esto no ha impedido que esa Corte (y su
predecesora) haya desarrollado una jurisprudencia en la que se distingue claramente el valor que se otorga a
las decisiones anteriores".

""" La nota a pie de pagina a esta frase remite a IBDD 27S/104-127.
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por las PARTES CONTRATANTES vy las circunstancias concretas de la reclamacion en
cuestion. En consecuencia, no se considerd juridicamente constrefiido por todas las
consideraciones detalladas y el razonamiento juridico del mencionado informe de 1980

[...]."%

7.30  Por consiguiente, cabe concluir que las decisiones anteriores de grupos especiales o del
Organo de Apelacion no vinculan a los Grupos Especiales, aunque esas decisiones se refieran a la
misma cuestion. En nuestro examen de la diferencia WT/DS79 no estamos juridicamente
vinculados por las conclusiones del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 modificadas por el
informe del Organo de Apelacién. No obstante, en el curso de los "procedimientos normales de
solucion de diferencias" que prescribe el parrafo 4 del articulo 10 del ESD, tendremos en cuenta las
conclusiones de los informes del Grupo Especial y el Organo de Apelacion en la diferencia
WT/DS50 y el razonamiento seguido en ellos. Ademds, consideramos que en nuestro examen
debemos atribuir considerable importancia tanto al parrafo 2 del articulo 3 del ESD, que destaca la
funcion de aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio que tiene el
sistema de solucion de diferencias de la OMC, como a la necesidad de evitar resoluciones
contradictorias (a la que han hecho referencia ambas partes).'” A nuestro parecer, estas
consideraciones constituyen la base de la prescripcion del parrafo 4 del articulo 10 del ESD que
exige la remision de la diferencia, siempre que sea posible, al "grupo especial que haya entendido
inicialmente en el asunto".

D. PARRAFO 8 a) DEL ARTICULO 70 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
Introducciéon

7.31 Pasamos ahora a examinar la alegacion de las Comunidades Europeas en relacion con el
parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. El parrafo 8 del articulo 70 establece 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 la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el articulo
27, ese Miembro:

a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecera desde la fecha en
vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse
solicitudes de patentes para esas invenciones;

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

1% Informe del Grupo Especial sobre Manzanas de mesa (reclamacion de Chile), op. cit, parrafo 12.1.
El informe paralelo en el que se examina la reclamacion de los Estados Unidos op. cit, contiene un texto casi
idéntico en el parrafo 5.1.

1% Véanse el quinto inciso del parrafo 4.2 y el parrafo 4.8 supra.
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c) establecerd la proteccion mediante patente de conformidad con el Acuerdo
desde la concesion de la patente y durante el resto de la duracion de la
misma, a contar de la fecha de presentacion de la solicitud de conformidad
con el articulo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan
los criterios de proteccion a que se hace referencia en el apartado b)."

Las CE alegan, basandose en gran medida en los resultados a que se llegd en el asunto anterior
(diferencia WT/DS50), que la India no ha cumplido la obligacion que le impone ese parrafo al no
haber establecido un sistema valido para la presentacion anticipada de solicitudes. En concreto,
indican que después de la adopcion de los informes del Grupo Especial y del Organo de Apelacion
en la diferencia WT/DS50, en los que se constatd que la India habia incumplido esa obligacion, no
ha habido ninguna modificacion legislativa en el sistema de patentes de la India.

7.32  En primer lugar, observamos que la tinica obligaciéon que impone actualmente a la India el
parrafo 8 del articulo 70 es la que figura en su apartado a), que es exigible "desde la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC", es decir, desde el 1° de enero de 1995. Las
obligaciones establecidas en los apartados b) y c) so6lo seran vinculantes para la India "desde la
fecha de aplicacion del presente Acuerdo”, que en este caso concreto es la del 1° de enero de 2005
a mas tardar, en virtud de lo dispuesto en los parrafos 2 y 4 del articulo 65 del Acuerdo sobre los
ADPIC. Por consiguiente, la cuestion que se nos plantea es si la India ha adoptado las medidas
necesarias para cumplir las obligaciones que le impone el apartado a) del parrafo 8 del articulo 70.

7.33 A este respecto, recordamos que el Grupo Especial que examind la diferencia WT/DS50
llegd a la conclusion de que la India no habia adoptado las medidas necesarias para cumplir las
obligaciones que le imponia el parrafo 8 a) del articulo 70, conclusion que fue confirmada por el
Organo de Apelacion. Observamos que la India no ha introducido modificaciones en su régimen
de patentes después de la adopcion de los informes del Grupo Especial y del Organo de Apelacion
en la diferencia WT/DS50. No obstante, observamos también que el Organo de Apelacion rectificé
el razonamiento del informe del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 y que la India nos ha
facilitado informacion adicional acerca de su sistema de presentacion anticipada de solicitudes. En
el analisis que se hace a continuacion, tendremos en cuenta esos nuevos elementos en la medida en
que sea necesario.

Naturaleza de las obligaciones

7.34  Recordamos que el informe del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 describia en
primer lugar la naturaleza de las obligaciones en litigio en relacion con el parrafo 8 a) del articulo
70. Las CE, al pedir al Grupo Especial que haga extensiva al presente asunto la constatacion de
ese informe modificada por el Organo de Apelacion, acepta tacitamente el analisis que figura en los
seis parrafos siguientes. La India tampoco impugna esta parte de las constataciones en la
diferencia anterior.

7.35  El apartado a) del parrafo 8 del articulo 70, como todas las demas disposiciones de los
acuerdos abarcados, debe interpretarse de buena fe conforme: 1) al sentido corriente de sus
términos; ii) a su contexto; y iii) a su objeto y fin, en aplicacion de las normas establecidas en el
parrafo 1 del articulo 31 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados (denominada
en adelante "la Convencion de Viena").

7.36  Dicho apartado a) empieza con la frase "no obstante las disposiciones de la Parte VI". Esta
clausula indica que no son aplicables las disposiciones transitorias recogidas en la Parte VI del
Acuerdo sobre los ADPIC. Asi pues, si un Miembro no concede a partir del 1° de enero de 1995
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proteccion mediante patente a los productos farmacéuticos y los productos quimicos para la
agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el articulo 27, ese Miembro no
puede prevalerse, al amparo del articulo 65, de un periodo transitorio para la aplicacion de este
apartado. Esta conclusion se desprende claramente del andlisis del texto y, en cualquier caso, no
hay discrepancia entre las partes al respecto. La obligacion sustantiva que ha de asumir el
Miembro en cuestion a partir del 1° de enero de 1995 es la de establecer "un medio" por el cual
"puedan presentarse" solicitudes de patentes para las invenciones de productos farmacéuticos y
productos quimicos para la agricultura. El andlisis del sentido corriente de esos términos no
conduce por si s6lo a una interpretacion definitiva de qué clase de "medio" requiere este apartado

7.37  Tenemos, pues, que analizar el contexto del apartado. El medio para la presentacion es
necesario porque, en virtud de los apartados b) y c) del parrafo 8 del articulo 70, el Miembro que
no conceda patentes a partir del 1° de enero de 1995 para los productos farmacéuticos y los
productos quimicos para la agricultura debe aplicar, a la expiracion del periodo de transicion, los
criterios de patentabilidad establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC a las solicitudes
presentadas y conceder la proteccidon mediante patente a los productos que cumplan esos criterios.
Ademas, el Miembro estd obligado, incluso durante el periodo de transicion, a conceder derechos
exclusivos de comercializacion a los productos que cumplan las condiciones establecidas en al
parrafo 9 del articulo 70. Los términos del apartado a) deben interpretarse teniendo en cuenta este
contexto.

7.38  Ademads, en nuestro andlisis debe tenerse en cuenta el objeto y fin del Acuerdo sobre
los ADPIC. El articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que las patentes puedan
obtenerse en todos los campos de la tecnologia, con ciertas excepciones estrictas. En el articulo 65
se prevén periodos transitorios para los paises en desarrollo: en general cinco afios desde la
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, es decir hasta el 1° de enero de 2000, y un periodo
adicional de cinco afios para la concesion de patentes de productos en campos de la tecnologia a
los que conforme a la norma transitoria general, de no ser por ese periodo adicional tendria que
haberse hecho extensiva esa proteccion en su territorio el 1° de enero de 2000. Asi pues, en esos
campos de la tecnologia no se exige a los paises en desarrollo que concedan la proteccion mediante
patentes de productos hasta el 1° de enero de 2005. No obstante, estas disposiciones transitorias no
son aplicables al parrafo 8 del articulo 70, que garantiza que, si la proteccion mediante patentes de
producto no se concede ya para las invenciones de productos farmacéuticos y productos quimicos
para la agricultura, al 1° de enero de 1995 se establezca un medio por el que pueda ejercerse el
derecho a presentar solicitudes de patentes para esas invenciones y puedan asignarseles fecha de
presentacion y de prioridad de manera que se preserve la novedad de las invenciones de que se
trate y la prioridad de las solicitudes que reivindiquen su proteccion, a los efectos de determinar si
retinen las condiciones para la proteccion mediante patentes de producto en el momento en que esa
proteccion se conceda para esas invenciones, es decir, a mas tardar después de la expiracion del
periodo transitorio.

7.39  Para conseguir el objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, establecidos expresamente en
el parrafo 8 del articulo 70, debe haber un mecanismo que preserve la novedad de las invenciones
de productos farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura que actualmente quedan fuera
del ambito de la proteccion mediante patentes de producto y la prioridad de las solicitudes que
reivindican su proteccion, a los efectos de determinar si retinen las condiciones para la proteccion
mediante patentes después de la expiracion del periodo transitorio. Una vez que esas invenciones
puedan protegerse mediante patentes de producto, el articulo 27 exige que esas patentes puedan
obtenerse para las invenciones que: 1) sean nuevas, ii) entrafien una actividad inventiva y iii) sean
susceptibles de aplicacion industrial. Con arreglo al sentido corriente de estas condiciones, la
invencion es nueva y entrafia un actividad inventiva, si en la fecha de la presentacion, o, en su caso,



WT/DS79/R
Péagina 74

en la fecha de prioridad de la solicitud en la que se reivindique la proteccion mediante patente, la
invencion no formaba parte de la técnica anterior y necesitaba una actividad inventiva para que una
persona capacitada en esa técnica pudiera deducirla de la técnica anterior. Asi pues, para impedir
la pérdida de la novedad de una invencion en este sentido, las fechas de presentacion y de prioridad
deben tener un s6lido fundamento legal de modo que las disposiciones del parrafo 8 del articulo 70
puedan cumplir su objetivo. Ademas, si la prioridad se concede, la presentacion de una solicitud
debe dar al solicitante el derecho a reclamar, sobre la base de una presentacion anterior para la
invencion reivindicada, la prioridad con respecto a solicitudes cuyas fechas de presentacion o de
prioridad sean posteriores. Sin unas fechas de presentacion y de prioridad legalmente solidas, el
mecanismo que ha de establecerse sobre la base del parrafo 8 del articulo 70 resultaria inutil. En
nuestra opinion, el objeto y fin centrales del apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 consisten en
preservar la novedad y la prioridad en relacion con las solicitudes de patentes de producto para las
invenciones de productos farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura al objeto de poder
concederles en el futuro una proteccion eficaz mediante patente previo examen de las solicitudes, a
mas tardar a partir del 1° de enero de 2005. Esta es una obligacion especial impuesta a los
Miembros que se acogen a las disposiciones transitorias.

7.40 Las anteriores constataciones se ven confirmadas por la historia de la negociacion del
Acuerdo sobre los ADPIC.""® Observamos que en la negociaciéon del Acuerdo sobre los ADPIC la
proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos y productos quimicos para la
agricultura fue una cuestion clave que se negocid como parte de un complejo de cuestiones
relacionadas entre si y referentes al alcance de la proteccion que habria de concederse a las
patentes y algunos derechos conexos y al momento del impacto econdmico de esa proteccion. Una
parte critica de la transaccion lograda fue que a los paises en desarrollo que no concedian la
proteccion mediante patentes de productos a los productos farmacéuticos y productos quimicos
para la agricultura se les permitié aplazar la introduccion de esa proteccion durante un periodo de
diez afios contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Sin embargo, si
optaban por hacerlo, se les exigia establecer un medio por el cual pudieran presentarse solicitudes
de patentes para esas invenciones con el fin de que pudiera preservarse su novedad y prioridad a
los efectos de determinar si reunian las condiciones para la proteccion mediante patente después de
transcurrido el periodo transitorio. Ademas, se les exigia proveer también el otorgamiento de
derechos exclusivos de comercializacion para esos productos si obtenian la aprobacion de
comercializacion durante el periodo transitorio, a reserva de varias condiciones. Es nuestra opinion
esto significa que el apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 exige a los paises en desarrollo de que
se trata establecer "un medio" para presentar solicitudes anticipadas que constituya un fundamento
legal solido para preservar tanto la novedad de las invenciones como la prioridad de las solicitudes
en relacion con la fecha de presentacion o de prioridad pertinentes.

Mecanismo para el cumplimiento de las obligaciones

7.41  Como se observo en el asunto anterior, de conformidad con el parrafo 1 del articulo 1 del
Acuerdo sobre los ADPIC incumbe a la India decidir la manera de cumplir sus obligaciones
derivadas del parrafo 8 del articulo 70.""" El Grupo Especial en la diferencia WT/DS50, tras
examinar la compatibilidad de las instrucciones administrativas en cuestion con la Ley de Patentes,

"% Hay que sefialar que el articulo 32 de la Convencién de Viena solo atribuye a la historia de la
negociacion la condicion de "medio de interpretacion complementario”. Aqui la utilizamos exclusivamente
para confirmar el significado resultante de la aplicacion de las reglas establecidas en el articulo 31 de dicha
Convencion.

" Documento WT/DS50/R, parrafo 7.33
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llegd a la conclusion de que el medio elegido por la India para cumplir las obligaciones que le
impone el apartado a) del parrafo 8 del articulo 70, es decir las instrucciones administrativas
relativas a la recepcion de solicitudes anticipadas, no proporciona una base juridica solida para
preservar la novedad y prioridad, como exige el apartado a) del parrafo 8 del articulo 70. El
Organo de Apelacion confirmé esta conclusion, declarando que "[no] estamos convencidos de que
las "instrucciones administrativas" de la India proporcionen un fundamento legal soélido para
preservar la novedad y la prioridad de las solicitudes desde las fechas pertinentes de presentacion y
prioridad".'"> No obstante, la India, basiandose en la informacién adicional y en los argumentos
que ha expuesto a este Grupo Especial solicita, en sintesis, que revoquemos la constatacion
formulada en el asunto anterior y que constatemos que el sistema vigente proporciona un
fundamento legal solido.

7.42  El informe del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 adopta en relacion con la carga
de la prueba el planteamiento establecido por el Organo de Apelacion en el asunto Camisas y
blusas.'” La India sostiene que ese planteamiento viola los principios establecidos por los que se
rigen la carga y el criterio de la prueba''®, pero hay que sefialar que el Organo de Apelacion
confirmoé su correcciéon.'”  En el presente asunto adoptaremos el mismo planteamiento.
Consideramos que las Comunidades Europeas han establecido, con su referencia a la constatacion
formulada en el asunto anterior -confirmada por el Organo de Apelacién- segun la cual la India
habia violado sus obligaciones, una presuncion prima facie de violacion del apartado a) del parrafo
8 del articulo 70, con lo que corresponde ahora a la India la carga de presentar pruebas y
argumentos para refutar la alegacion de las Comunidades Europeas.

7.43  En la diferencia WT/DS50, el Grupo Especial constatd que el sistema vigente en la India,
basado en instrucciones administrativas, no proporcionaba un fundamento legal solido para
preservar la novedad de las invenciones y la prioridad de las solicitudes en las fechas pertinentes de
presentacion y prioridad, porque creaba un cierto grado de inseguridad juridica, pues exigia a los
funcionarios de la India que ignoraran determinadas disposiciones obligatorias de la Ley de
Patentes.''°

7.44  El Grupo Especial en la diferencia anterior observd que en virtud del parrafo 1) del
articulo 12 de la Ley de Patentes, una vez que se ha presentado la descripcion completa para una
solicitud de patente, el Interventor debe remitir el asunto a un examinador y que las disposiciones
del parrafo 2) del articulo 12 obligan al examinador a terminar normalmente su examen dentro de
los 18 meses siguientes a la fecha en que la solicitud le fue remitida por el Interventor. EI Grupo
Especial observd ademas que, en virtud del parrafo 2) del articulo 15 de la Ley de Patentes, toda
solicitud de concesion de una patente para un producto farmacéutico o un producto quimico
agricola debia ser denegada por el Interventor por falta de patentabilidad.

7.45 Al examinar la constatacion del Grupo Especial en la diferencia anterior, el Organo de
Apelacion declard lo siguiente:

"2 Documento WT/DS50/AB/R, parrafo 70

' Informe del Organo de Apelacion sobre Medida que afecta a las importaciones de camisas y
blusas de tejido de lana procedentes de la India, adoptado el 23 de mayo de 1997, WT/DS33/AB/R, paginas
18-19

14 Véase el parrafo 4.12 supra.

5 Documento WT/DS50/AB/R, parrafo 74

"¢ Documento WT/DS50/R, parrafo 7.35
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"Al igual que el Grupo Especial, no estamos convencidos de que las "instrucciones
administrativas" de la India tengan primacia sobre las disposiciones obligatorias contrarias
a ellas de la Ley de Patentes.''” Observamos también que al publicar estas "instrucciones
administrativas" el Gobierno de la India no se prevalio de las disposiciones del articulo 159
de la Ley de Patentes que permiten al Gobierno Central "elaborar reglamentos para aplicar
las disposiciones de la Ley", y del articulo 160 de la Ley de Patentes, que exige que esos
reglamentos se lleven a las dos Camaras del Parlamento indio. La India nos dice que esos
reglamentos no eran necesarios para las "instrucciones administrativas" de que aqui se
trata. Perlcl)8 también esto parece contradecir las disposiciones obligatorias de la Ley de
Patentes."

7.46  La India aduce ahora que esa interpretacion de la Ley de Patentes era erronea. Segun la
India, no hay ninguna contradicciéon entre las instrucciones administrativas que dan efecto a un
mecanismo de presentacion anticipada y la Ley de Patentes; el articulo 73 de la Constitucion de la
India, que define el ambito del poder ejecutivo, proporciona un so6lido fundamento legal a esas
instrucciones. Basandose en lo anterior, la India sostiene que, el parrafo 1 del articulo 12 de la Ley
de Patentes, aun cuando obliga al Interventor a remitir las solicitudes de patente a un examinador,
no especifica el plazo en que debe hacerlo. Ademas, la India destaca que segun un principio de
interpretacion legal del ordenamiento juridico indio, cuando una disposicion legal especifica un
plazo para llevar a cabo la funcion impuesta por la ley, ese plazo es indicativo y no imperativo. La
India afiade que, ademas, el principio de interpretacion legal del ordenamiento juridico indio segun
el cual las disposiciones legales deben interpretarse en forma compatible con las obligaciones
internacionales vigentes del pais justifica que el Interventor utilice sus facultades discrecionales en
materia de plazos para dar cumplimiento a las obligaciones relativas al sistema de presentacion
anticipada.

7.47 A este respecto, observamos que en la diferencia WT/DS50 la India expuso también
argumentos relativos en general a las facultades administrativas discrecionales. De hecho, los
argumentos sobre esas facultades discrecionales y el derecho internacional que expone ahora la
India no se basan en nuevos elementos del sistema juridico indio. No obstante, examinaremos mas
detenidamente la alegacion de la India teniendo presente la informacion complementaria facilitada
por ese pais y la ampliacion de sus argumentos.

7.48  En lo que respecta al plazo para remitir las solicitudes al examinador de conformidad con
el parrafo 1) del articulo 12 de la Ley de Patentes, observamos que el texto de ese parrafo, en la
parte pertinente, es el siguiente: "Cuando se haya presentado la descripcion completa relativa a
una solicitud de patente, el Interventor remitira la solicitud y la descripcion a un examinador [...] ".
No estamos convencidos de que ese texto deje enteramente a la discrecion del Interventor el
momento de la remision. En realidad, sus propios términos establecen un momento para ella:
"cuando se haya presentado la descripcion completa".

7.49  Aun admitiendo que los plazos establecidos para cumplir un deber previsto por la ley sean
meramente indicativos y no imperativos, no estamos convencidos de que las facultades
discrecionales tengan un alcance mayor del necesario a efectos administrativos y abarquen actos
que estén claramente en contradiccidon con aspectos basicos de una norma legal, en este caso, con
la no patentabilidad de las invenciones de productos farmacéuticos y productos quimicos para la

"7 Ibid, parrafo 7.37

"8 Documento WT/DS50/AB/R, parrafo 69
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agricultura (articulo 5). El caracter indicativo de una disposiciéon vinculada al tiempo no
proporciona necesariamente un fundamento juridico para actos positivos no previstos en una norma
legal.'"”” En lo que respecta al principio de interpretacion de conformidad con las obligaciones
internacionales, observamos que la India aclara que ese principio s6lo es aplicable cuando las
normas legales sean susceptibles de varias interpretaciones y una de ellas sea concorde con las
obligaciones del tratado en cuestion, lo que no parece ocurrir en este caso: los términos de los
parrafos 1) y 2) del articulo 12 y del parrafo 2) del articulo de la Ley de Patentes no parecen
susceptibles de mas de una interpretacion. Observamos ademads a este respecto, que segun la India,
las obligaciones resultantes de tratados internacionales no son de por si vinculantes en el derecho
interno de ese pais.'”” Por las razones expuestas, no estamos convencidos, a pesar de los nuevos
argumentos expuestos por la India, de que las instrucciones administrativas en cuestion para dar
cumplimiento a las obligaciones del parrafo 8 a) del articulo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC no
estén en conflicto con las disposiciones de la Ley de Patentes.

7.50  Habida cuenta de lo expuesto, no estamos tampoco convencidos de que el articulo 73 de la
Constitucion de la India proporcione un fundamento legal solido a esas instrucciones
administrativas. Observamos que la afirmacion de la India de que el articulo 73 de la Constitucion
puede proporcionar un fundamento legal solido se basa en el "silencio legal" de la Ley de Patentes
con respecto al momento de la remision de las solicitudes para su examen.'”' Sin embargo, por las
razones expuestas en los parrafos 7.44, 7.45, 7.48 y 7.49 supra, no consideramos que pueda
entenderse que la Ley guarda silencio sobre ese punto. Observamos ademas que, con arreglo a un
principio consagrado del derecho administrativo indio, no pueden emitirse instrucciones
administrativas sobre cualquier cuestion que sea objeto de regulacion legislativa y que, aunque
puede emitirse la instruccion administrativa necesaria cuando no haya ninguna disposicion legal o
para colmar las lagunas de cualquier ley promulgada, la inica salvedad que se impone a la facultad
de emitir esas instrucciones administrativas es que no ha de haber ninguna disposicion de una
norma legal que disponga expresamente o implique necesariamente lo contrario.'”> Dado que la
Ley de Patentes contiene disposiciones legales relativas al examen y denegacion de solicitudes de
patente para los productos farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura, no
consideramos que el articulo 73 de la Constitucion pueda proporcionar un fundamento legal para
las instrucciones administrativas en cuestion en el presente caso.'”

" Segtin el Black's Law Dictionary (Sexta edicion) una disposicién indicativa es una disposicion de
un texto legal, norma, procedimiento o instrumento analogo que simplemente orienta o imparte instrucciones
sin fuerza vinculante y cuya inobservancia no invalida los actos realizados, a diferencia de lo que sucede en el
caso de una disposicion imperativa o vinculante, que es necesario cumplir. Segtn el Diccionario, por regla
general las prescripciones de un texto legal relativas al cumplimiento de una funcioén publica son indicativas
en la medida en que, aunque su incumplimiento sea punible, ese incumplimiento no afecta a la validez de los
actos realizados, como ocurre en el caso de una norma legal que exija a un funcionario elaborar y entregar a
otro funcionario un documento en una fecha determinada o antes de un fecha determinada. Aunque se
considere que el parrafo 1 del articulo 12 de la Ley de Patentes es una disposicion indicativa, de ello no se
infiere que los actos positivos realizados por el Interventor sean siempre legales.

120V éase el parrafo 2.1 supra.

12l véase el parrafo 4.16 supra.

122 Véanse los parrafos 2.1 y 4.17 y la nota 58 supra.

123 Ademas, en caso de que se considerara que habia una laguna a este respecto, la Ley de Patentes

establece el medio de salvarla en su articulo 129. No obstante, como sefial el Organo de Apelacion, la India
no se ha prevalido de esta disposicion (véase el parrafo 7.45 supra).
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7.51  Observamos ademas que los argumentos que nos ha expuesto la India nos llevan a una
conclusion distinta de la alcanzada por los expertos en derecho de patentes cuando recomendaron
la modificacion de la Ley de Patentes a ultimos de 1994, via que tratd de seguir posteriormente la
India.'**

7.52  Otra cuestion sobre la que se llamo la atencion en la diferencia WT/DS50 era la posibilidad
de impugnacion. El informe del Grupo Especial sobre este asunto sefiala que aun cuando los
funcionarios de la Oficina de Patentes no examinen y rechacen las solicitudes presentadas
anticipadamente, un competidor podria conseguir un mandamiento judicial que les forzara a hacer
ese examen, para obtener la denegacion de una reivindicacion de patente. Si el competidor llega a
establecer ante un tribunal que es ilegal archivar por separado y no examinar las solicitudes
presentadas anticipadamente, la presentacion de tales solicitudes podria resultar sin sentido.'” El
Organo de Apelacion llegé a la misma conclusién: "No estamos convencidos de que las
"instrucciones administrativas" de la India hubieran prevalecido ante una impugnacion juridica

amparada en la Ley de Patentes"."*®

7.53 La India aduce ahora que un tribunal indio nunca examinard una demanda de un
competidor para obligar al Interventor a remitir a un examinador una solicitud presentada
anticipadamente para que sea examinada debido a que los principios basicos de legitimacion y de
madurez del derecho obligan a rechazar las impugnaciones de derechos posibles futuros como los
que representan las solicitudes anticipadas.

7.54  Este argumento no nos parece convincente. Se basa en el supuesto de que un competidor
no podra en ningin caso demostrar la existencia de un dafio causado por una solicitud anticipada
antes de la concesion de un derecho exclusivo de comercializacion o de una patente. Este supuesto
se basaria a su vez en que la perspectiva de que el producto sea protegido en el futuro por un
derecho exclusivo de comercializacion o una patente no puede influir en las decisiones en materia
de inversiones de un competidor en la produccion de ese producto. En cualquier caso, una vez que
se haya concedido un derecho exclusivo de comercializacion a un solicitante, el competidor podria
estar en condiciones de acreditar la existencia de dafio, que constituye una causa suficiente de
accion.'”” Ademas, como sefialan las CE, incluso durante el periodo de transicién podria plantearse
una diferencia en relacion con la fecha pertinente de presentacion en un procedimiento judicial
relativo a la concesion de un derecho exclusivo de comercializacion de conformidad con el parrafo
9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC."® Aunque tomamos nota de la observacion de la
India seglin la cual hasta la fecha ni el sistema establecido por las instrucciones administrativas ni
una solicitud anticipada han sido objeto de impugnacién ante un tribunal, no consideramos que este
hecho sea decisivo para determinar si uno u otra son impugnables. Como se sefiala en los parrafos
7.67 y siguientes, dado que es imposible indicar el momento exacto en el que un producto puede
ajustarse a los términos del parrafo 9 del articulo 70, los Miembros de la OMC interesados estan
obligados a reconocer la posibilidad de que ese momento sea cualquier momento potencial a la

124 Véase el texto del parrafo 2.3 supra.

1% Documento WT/DS50/R, parrafo 7.37
126 Documento WT/DS50/AB/R, parrafo 70
127 Véase la nota 59 supra.

128 véase el parrafo 4.19 supra.
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fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. De forma analoga, debe revocarse que en
cualquier momento potencial al 1 de enero de 1995 puede plantearse una diferencia sobre la fecha
de presentacion pertinente de un procedimiento judicial relativo a la concesion de un derecho
exclusivo de comercializacion.

7.55  Por tltimo, tomamos nota de los argumentos de la India relativos a lo que, a su juicio,
constituyen resoluciones contradictorias del Organo de Apelacion en relacion con el examen por
dicho Organo de las constataciones del Grupo Especial que entendi6 en la diferencia WT/DS50
acerca del parrafo 8 a) del articulo 70 y, en particular, de los relativos a la interpretacion de las
normas municipales a la duda razonable y a la carga de la prueba. Consideramos que no nos
compete examinar cuestiones relativas a la forma en que el Organo de Apelacion ha llegado a sus
conclusiones, ni lo consideramos necesario a la luz de las consideraciones precedentes. La
conclusién final del Organo de Apelacién en la diferencia anterior es absolutamente clara: "[No]
estamos convencidos de que las "instrucciones administrativas" de la India proporcionen un
fundamento legal solido para preservar la novedad y la prioridad de las solicitudes desde las fechas
pertinentes de presentacion y prioridad [...] coincidimos con la conclusion del Grupo Especial de
que las "instrucciones administrativas" dadas por la India para recibir las solicitudes anticipadas de
protecciéggson incompatibles con el apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC".

7.56  Se ha recordado también que las instrucciones administrativas en que se basa la India en la
presente diferencia son instrucciones no escritas ni publicadas."® Ademas, como se indicé en la
diferencia anterior, la mera existencia de la posibilidad de presentar anticipadamente solicitudes
dificilmente puede considerarse suficiente como fundamento legal, aun teniendo en cuenta el hecho
de que los agentes econdmicos en este campo estan generalmente bien informados de los sistemas
de proteccion de sus derechos™', y ello incluso aunque las solicitudes anticipadas hayan sido
recibidas por la Oficina de Patentes y se hayan archivado con miras a su tramitacion futura.
Aunque el parrafo 8 del articulo 70 no establece expresamente una obligacion de publicacion es
dudoso que pueda entenderse que un sistema basado en normas no escritas ni publicadas que
permitan la presentacion de solicitudes por nacionales de los demds Miembros de la OMC
constituya un "medio" que responda adecuadamente a las prescripciones del parrafo 8 del articulo
70.

7.57  La India sostiene que el publico fue informado mediante la respuesta a la pregunta N° 2601
sin asterisco (que se adjunta al presente informe como anexo 2). Sin embargo, en la respuesta del
Gobierno de la India a esta pregunta formulada en el Parlamento se indica simplemente que las
oficinas de patentes han recibido un determinado numero de solicitudes anticipadas y que esas
solicitudes se examinaran después del 1° de enero de 2005, y no se hace referencia a instrucciones
administrativas, ni se explica de qué forma se preservaran la novedad y la prioridad. Esta respuesta
no basta para proporcionar un fundamento legal s6lido a los efectos del parrafo 8§ a) del articulo 70.

7.58  Tomamos nota de la observacion hecha por la India de que el sistema actual garantiza la
retencion de los hechos necesarios para determinar la novedad y prioridad a efectos de las

% Documento WT/DS50/AB/R, parrafos 70 y 71
0 Conviene sefialar que no analizamos esta cuestion como parte de las obligaciones que impone el
articulo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC a la India en materia de transparencia, por cuanto ese aspecto excede

del mandato de este Grupo Especial.

Bl Documento WT/DS50/R, parrafo 7.42
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decisiones sobre la concesion futura de derechos de patente de conformidad con los apartados b) y
c) del parrafo 8 del articulo 70. Pero aunque estuviéramos seguros de que ello era asi a pesar de
que el sistema se base en instrucciones no publicadas, no consideramos que ese hecho pueda
disipar nuestra preocupacion acerca de la solidez del fundamento legal del sistema en el marco del
ordenamiento juridico actual.

Conclusion

7.59  Por las razones expuestas, no consideramos que la India haya conseguido refutar la
presunciéon prima facie de violacion del apartado a) del parrafo 8 del articulo 70 que han
establecido las CE en la presente diferencia. Por consiguiente, constatamos que la India no ha
adoptado las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le impone el apartado a) del
parrafo 8 del articulo 70.

E. PARRAFO 9 DEL ARTICULO 70 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
Introducciéon

7.60  Procedemos seguidamente examinar la alegacion de las CE relativa a los derechos
exclusivos de comercializacion a que se refiere el parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC. El texto de dicho parrafo es el siguiente:

"Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de
conformidad con el parrafo 8 a), se concederan derechos exclusivos de comercializacion,
no obstante las disposiciones de la Parte VI, durante un periodo de cinco afios contados a
partir de la obtencion de la aprobacion de comercializacion en ese Miembro o hasta que se
conceda o rechace una patente de producto en ese Miembro si ese periodo fuera més breve,
siempre que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC,
se haya presentado una solicitud de patentes, se haya concedido una patente para ese
producto y se haya obtenido la aprobacion de comercializacion en otro Miembro."

Ambas partes admiten que actualmente no hay en vigor en la India normas legislativas ni practicas
administrativas en materia de concesion de derechos exclusivos de comercializacion respecto de
los productos que cumplan las condiciones establecidas en el parrafo 9 del articulo 70. La
situacion no ha cambiado después de la adopcion de los informes del Grupo Especial y del Organo
de Apelacion en la diferencia WT/DS50. La India admite asimismo que son necesarias normas
legislativas para dar efectos a un sistema de concesion de derechos exclusivos de comercializacion.
Como se ha indicado antes, la Orden de Patentes (modificacion) de 1994 contenia disposiciones
encaminadas a establecer un sistema de esa naturaleza a partir del 1° de enero de 1995, pero el
sistema quedo sin efecto cuando expir6 el periodo de validez de la Orden.

7.61 Las CE sostienen que la obligacion de establecer un sistema de concesion de derechos
exclusivos de comercializacion nacid el 1° de enero de 1995 y que, dado que la India no ha
establecido un sistema de esa naturaleza en su ordenamiento juridico, incumple actualmente lo
dispuesto en el parrafo 9 del articulo 70. La India aduce que, al no haber habido hasta ahora
ninguna solicitud de concesion de derechos exclusivos de comercializacion en la India, ese pais no
ha incumplido las obligaciones que le impone el parrafo 9 del articulo 70 ni estd, por otra parte,
obligado a establecer un sistema de concesion de derechos exclusivo de comercializacion de
disponibilidad general antes de que se hayan producido todas las circunstancias indicadas en el
parrafo 9 del articulo 70. Por consiguiente, la cuestion fundamental que se nos plantea es la del
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momento del nacimiento de la obligacion: ;A partir de qué momento debe haber disponible un
mecanismo para la concesion de derechos exclusivos de comercializacion?

7.62  Observamos que, en la diferencia WT/DS50, tanto el Grupo Especial como el Organo de
Apelacion constataron que la India tenia obligacion de aplicar las disposiciones del parrafo 9 del
articulo 7°0 a partir de la fecha de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, es decir desde el
1° de enero de 1995. Asi, el Organo de Apelaciéon declaré: "Coincidimos con el Grupo Especial
en que la India deberia haber establecido un mecanismo para la concesion de derechos exclusivos
de comercializacion desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC vy, por
consiguiente, también estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que la India infringe lo
dispuesto en el parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC".

7.63  Observamos, ademas, que, en relacion con el parrafo 9 del articulo 70, la India no ha
facilitado nueva informacion factica. La India critica los informes del Grupo Especial y del

Organo de Apelacion, y pone de relieve lo que a su juicio son incoherencias logicas.

Analisis del texto

7.64  En aplicacion de las reglas del articulo 31 de la Convencion de Viena, el punto de partida
de nuestro analisis de la cuestion del momento en que es exigible la obligacion debe ser el texto del
parrafo 9 del articulo 70. Observamos que, como ocurre en el caso del parrafo 8, en el parrafo 9
del articulo 70 figura la frase "no obstante las disposiciones de la Parte VI". Del sentido corriente
de esta expresion se desprende claramente que los Miembros a los que es aplicable esta disposicion
no pueden prevalerse de las disposiciones transitorias de la Parte VI, incluido el articulo 65. Asi
pues, la fecha en que surte efectos esta disposicion debe ser la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC, lo que significa que un Miembro que esté sujeto a las disposiciones del
parrafo 9 del articulo 70 debe estar preparado para conceder derechos exclusivos de
comercializaciéon en cualquier momento posterior al 1° de enero de 1995.

7.65 La India reitera sustancialmente los mismos argumentos que expuso en la diferencia
anterior, segun los cuales hay que distinguir entre las obligaciones derivadas del parrafo 9 del
articulo 70 y las derivadas de las demas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, debido a la
utilizacion de la expresion "se concederan derechos exclusivos de comercializacion [...]". Segin
la India, hay una diferencia sustancial entre esta expresion y otras expresiones como "las patentes
podran obtenerse [...]" utilizada en el articulo 27."2 No estamos de acuerdo con esta
argumentacion. El informe del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 indica que el término
"derecho" connota una acreditacion que una persona puede reclamar con justicia y que, por
consiguiente, implica una disponibilidad general y no discrecional en el caso de las personas que
retinen las condiciones para ejercerlo. Se ha confirmado que un derecho exclusivo de
comercializacion no puede "concederse" en un caso especifico salvo que antes esté "disponible".'*?
La opinién del Grupo Especial ha sido confirmada por el Organo de Apelacion, y no consideramos
que haya ninguna razén para adoptar una posicion diferente en la presente diferencia. A este
respecto, conviene observar también que la India considera que los derechos exclusivos de
comercializacion deben concederse para atender las peticiones de quienes retinen las condiciones
para ello. A nuestro parecer, un sistema de derechos basado en las peticiones no puede ser eficaz a
no ser que haya un mecanismo que establezca su disponibilidad general y haga posible que se

presenten tales peticiones.

132 Véase el parrafo 4.22 supra.

13 Véase la nota 112 a pie de pagina del documento WT/DS50/R.
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Analisis del contexto

7.66  La India aduce que el Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 no examiné plenamente el
contexto del parrafo 9 del articulo 70. En apoyo de esa afirmacion, cita por ejemplo las
disposiciones de los articulos 42-48 del Acuerdo sobre los ADPIC, con arreglo a las cuales las
autoridades judiciales de los Miembros "estaran facultadas" para ordenar que se adopten
determinadas medidas y contrapone el texto de estas disposiciones al del parrafo 9 del articulo 70,
que dispone que "se concederan”" derechos de comercializacion cuando se cumplan determinadas
condiciones. No compartimos la opinion de la India de que pueda deducirse de la utilizacion de las
palabras citadas en esos articulos que el parrafo 9 del articulo 70 no requiere el establecimiento de
un sistema de disponibilidad general. Para hacer esa deduccion, habria que sostener que si se
hubieran omitido las palabras "estaran facultadas" en los articulos 42-48 (de forma que el tribunal
estuviera obligado a actuar de determinada forma cuando se cumplieran determinadas condiciones
prescritas, en vez de estar simplemente facultado para hacerlo) un Miembro no estaria obligado a
conferir previamente a sus autoridades judiciales la facultad de actuar en esa forma, por ejemplo de
dictar un mandamiento judicial, sino que podria dictar normas legales a tal fin cuando surgiera una
ocasion concreta. Es evidente que esa conclusion seria absurda. Las palabras "estaran facultadas”
se refieren a las facultades discrecionales de los organos judiciales, y no a la disponibilidad
general.

Objeto y fin

7.67  Sobre la base del andlisis del texto y el contexto, el Grupo Especial en la diferencia
WT/DS50 llega a la conclusion de que de conformidad con el parrafo 9 del articulo 70 debe haber
disponible un mecanismo para la concesion de derechos exclusivos de comercializaciéon en
cualquier momento posterior a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Esa
conclusién ha sido confirmada por el Organo de Apelacion.

7.68 La India indica que este resultado prescinde del hecho de que en realidad pasaran varios
afios antes de que haya alguien en condiciones de solicitar la concesion de derechos exclusivos de
comercializaciéon al amparo del parrafo 9 del articulo 70. Con arreglo al parrafo 9 del articulo 70,
la India debe conceder derechos exclusivos de comercializacion cuando concurran respecto de un
producto las condiciones siguientes:

a) que se haya presentado una solicitud anticipada de patente en la India para un
producto farmacéutico o un producto quimico para la agricultura;

b) que después del 1° de enero de 1995 se haya presentado una solicitud de patente
para ese producto en otro Miembro de la OMC;

c) que ese otro Miembro haya concedido la patente;
d) que el otro Miembro haya aprobado la comercializacion del producto; y
e) que la India haya aprobado la comercializacion del producto.

Como se indico en la diferencia anterior, lo importante es cuando seria posible que concurrieran en
un producto las condiciones del parrafo 9 del articulo 70. Aunque cabe aducir en general que los
hechos que se requieren tardan algun tiempo de producirse, no puede indicarse exactamente cuanto
tardardn. De hecho, segin las CE, hay al menos una empresa farmacéutica radicada en la
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Comunidad Europea que ha solicitado la aprobacion de comercializacion en la India de un
producto respecto del cual se ha presentado un solicitud anticipada.'**

7.69  Observamos ademas que las condiciones a), b), ¢) y d) del parrafo anterior son hechos que
no estan bajo el control de las autoridades de la India, lo que significa que no proporcionan una
base clara para poder aplazar las obligaciones establecidas en el parrafo 9 del articulo 70. La
condicion e) esta bajo el control de las autoridades indias, pero la denegacion de las aprobaciones
de comercializacion con la tnica finalidad de aplazar la concesion de derechos exclusivos de
comerci%lizacién plantearia cuestiones acerca de la aplicacion de buena fe del Acuerdo sobre los
ADPIC."”

7.70  Ademads, la gama de los productos de que se trata (productos farmacéuticos y productos
quimicos para la agricultura) es amplia, y se aplicardn distintos regimenes de aprobacion de la
comercializacion segun los productos. Por esas razones, no estamos convencidos de que la India
pueda indicar una fecha concreta posterior al 1° de enero de 1995 como fecha en la que deberia
haber establecido los medios legales necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del
parrafo 9 del articulo 70 relativas a los derechos exclusivos de comercializacion.

7.71 La India aduce que esta interpretacion entrafia la consecuencia absurda de que las
disposiciones transitorias permitirian a los paises en desarrollo aplazar las modificaciones
legislativas en todos los campos de la tecnologia excepto en los mas sensibles, los de los productos
farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura. La India considera que esa consecuencia
no puede estar justificada, habida cuenta del objeto y fin de las disposiciones transitorias del
Acuerdo sobre los ADPIC. A este respecto, recordamos que en los parrafos 7.38 y 7.39 supra
hemos analizado el objeto y fin de las disposiciones transitorias en relacion con los productos
farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura. El parrafo 9 del articulo 70, como el
parrafo 8 a) de ese mismo articulo, impone una obligacion especial a los Miembros que se
benefician de las disposiciones transitorias. Sefialamos ademas que la India adopté de hecho
medidas legislativas para dar cumplimiento a esa obligacion especial cuando promulgd en
diciembre de 1994 la Orden de Patentes (modificacion), en la que se regulaba detalladamente la
concesion de derechos exclusivos de comercializacion.

7.72  La historia de la redaccion del Acuerdo sobre los ADPIC confirma la observacion anterior.
Los derechos exclusivos de comercializacion constituyeron un quid pro quo por el aplazamiento de
la disponibilidad de patentes de productos para los productos farmacéuticos y productos quimicos
para la agricultura hasta el 1° de enero de 2005, basado en un escrupuloso equilibrio de
obligaciones entre las partes interesadas en las negociaciones de la Ronda Uruguay. Por
consiguiente no estamos de acuerdo con la India en que el objeto y fin del parrafo 9 del articulo 70
no avalen las conclusiones a que hemos llegado antes.

7.73  Por ultimo, tomamos nota de los argumentos de la India relativos a las que, a juicio de ese
pais, son resoluciones contradictorias del Organo de Apelacion en su examen de las constataciones
echas por el Grupo Especial en la diferencia anterior con respecto al parrafo 9 del articulo 70, y en
hech 1G E 1 en la dif t to al fo 9 del articulo 70
particular en relacion con el concepto de expectativas legitimas. Como se ha indicado en el
parrafo 7.55 supra, consideramos que no nos compete examinar cuestiones relativas a la forma en
que el Organo de Apelacion ha llegado a esas conclusiones, ni lo consideramos necesario a la luz

134 Véanse el parrafo 4.25 supra y el anexo 4 del presente informe.

133 Con arreglo al articulo 26 de la Convencién de Viena, "todo tratado en vigor obliga a las partes y
debe ser cumplido por ellas de buena fe".
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de las consideraciones precedentes. Nos limitamos a observar que el Organo de Apelacién no ha
puesto en tela de juicio ni el razonamiento legal ni las constataciones del Grupo Especial en la
diferencia anterior en lo que respecta al parrafo 9 del articulo 70 y ha llegado a una conclusion
clara sobre ese punto: "[...] Coincidimos con el Grupo Especial en que la India deberia haber
establecido un mecanismo para la concesion de derechos exclusivos de comercializacion desde la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y, por consiguiente, también estamos de
acuerdo con el Grupo Especial en que la India infringe lo dispuesto en el parrafo 9 del articulo 70
del Acuerdo sobre los ADPIC."

Conclusion

7.74  En conclusion, constatamos que la India no ha cumplido la obligacion que le impone el
parrafo 9 del articulo 70 de establecer un sistema para la concesion de derechos exclusivos de
comercializacion que esté disponible en cualquier momento después de la entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC.

F. ANULACION O MENOSCABO

7.75  De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 8 del articulo 3 del ESD, las constataciones
que figuran en las secciones D y E supra establecen asimismo una presuncion prima facie de
anulaciéon o menoscabo de ventajas resultantes para las CE del Acuerdo sobre los ADPIC,
presuncion que la India no ha refutado.

VIII OBSERVACIONES FINALES

8.1 Dado que la India ha abordado en su argumentacién esta cuestion, que ha provocado una
cierta confusion en la diferencia anterior, queremos subrayar que las constataciones del Grupo
Especial no reducen en forma alguna el periodo de transicion, que abarca al menos hasta el 1° de
enero de 2005, de que dispone la India para cumplir las obligaciones derivadas del parrafo 4 del
articulo 75 y de los apartados b) y c) del parrafo 8 del articulo 70, sino que se refieren unicamente
al fundamento legal necesario para dar cumplimiento a las disposiciones de los parrafos 8 y 9 del
articulo 70, en relaciéon con las medidas que han de adoptarse durante el periodo de transicion.
Como se ha indicado antes, cualquier otra conclusion alteraria el delicado equilibrio conseguido en
las negociaciones de la Ronda Uruguay entre esas dos series de disposiciones.

IX. CONCLUSIONES

9.1 Sobre la base de las constataciones expuestas, el Grupo Especial ha llegado a la conclusion
de que la India no ha cumplido las obligaciones que le impone el parrafo § a) del articulo 70,
porque no ha establecido un fundamento legal s6lido para preservar adecuadamente la novedad y
prioridad en el caso de las solicitudes de patentes de productos para invenciones de productos
farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura durante el periodo de transicion al que
puede acogerse al amparo del articulo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC; y de que la India no ha
cumplido las obligaciones que le impone el parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC
al no haber establecido un sistema para la concesion de derechos exclusivos de comercializacion.

9.2 El Grupo Especial recomienda al Organo de Solucién de Diferencias que pida a la India
que ponga su régimen transitorio de proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos y
los productos quimicos para la agricultura en conformidad con las obligaciones que le impone el
Acuerdo sobre los ADPIC.
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ANEXO 1
ORGANIZACION MUNDIAL
DEL COMERCIO
WT/DS79/2
15 de septiembre de 1998
(97-3734)

Original: inglés

INDIA - PROTECCION MEDIANTE PATENTE DE LOS PRODUCTOS
FARMACEUTICOS Y LOS PRODUCTOS QUIMICOS
PARA LA AGRICULTURA

Solicitud de establecimiento de un grupo especial
presentada por las Comunidades Europeas

La siguiente comunicacion, de fecha 9 de septiembre de 1997, dirigida por la Delegacion
Permanente de la Comision Europea al Presidente del Organo de Solucion de Diferencias, se
distribuye a peticion de esa delegacion.

Las autoridades de las Comunidades me han solicitado que presente la siguiente solicitud en
nombre de las Comunidades Europeas y de sus Estados miembros para que sea examinada en la
proxima reunion del Organo de Solucién de Diferencias.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio que figura en el Anexo 1C del Acuerdo por el que se estable la Organizacion Mundial del
Comercio (en adelante denominado el "Acuerdo sobre los ADPIC") obliga a todos los Miembros de
la Organizacion Mundial del Comercio (en adelante la "OMC") a conceder patentes para todas las
materias especificadas en el articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. El parrafo 8 del articulo 70 de
este Acuerdo establece que cuando un Miembro utilice las disposiciones de transicion que figuran en
el Acuerdo sobre los ADPIC y en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC no conceda
proteccion mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos quimicos para la
agricultura, dicho Miembro debe aplicar medidas que permitan a las partes presentar solicitudes de
patente relativas a esas invenciones en esa fecha o después de ella (denominado en adelante el
"procedimiento de presentacion provisional”). Cuando se establezca la proteccion de los productos
mediante patente, esas solicitudes se deberan examinar con arreglo a los criterios de patentabilidad
establecidos en el Acuerdo, sobre la base de la fecha de presentacion efectiva mas temprana que se
reivindique para la solicitud. Las patentes concedidas con arreglo a esas solicitudes deben
beneficiarse de las condiciones y derechos establecidos por el Acuerdo sobre los ADPIC. El parrafo
9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC exige asimismo que los Miembros sometidos a las
obligaciones previstas en el parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC deben conceder
derechos exclusivos de comercializacion a las partes que hayan presentado una solicitud de
conformidad con el procedimiento de presentacion provisional, siempre que el producto objeto de la
invencion haya obtenido la aprobacion de comercializacion en el Miembro que ofrece la proteccion y
en otro Miembro, y se haya concedido una patente para la invencion en otro Miembro.
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El actual ordenamiento juridico de la India no concede proteccion mediante patente a las
invenciones relativas a productos farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura segin lo
previsto en el articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, ni establece normas que se ajusten a las
obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la aceptacion de solicitudes y la concesion de
derechos exclusivos de comercializacion. En consecuencia, el ordenamiento juridico de la India
parece incompatible con las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular de
sus articulos 27, 65 y 70, entre otros.

En una comunicacion de fecha 28 de abril de 1997 (WT/DS79/1), las Comunidades Europeas
y sus Estados miembros solicitaron la celebracion de consultas con la India con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la
solucion de diferencias (en adelante el "ESD") que figura en el Anexo 2 del Acuerdo sobre la OMC y
el articulo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC, juntamente con el articulo XXII del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Las consultas se celebraron el 14 de mayo de 1997,
pero no se logré una solucion satisfactoria de la diferencia.

En consecuencia, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitan el
establecimiento de un grupo especial para que examine este asunto a la luz de las disposiciones
pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC y constate que la India no se ha ajustado a las obligaciones
dimanantes de los articulos 27, 65 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, y de este modo anula o
menoscaba ventajas resultantes directa o indirectamente del Acuerdo sobre los ADPIC para las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros.

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitan que la presente solicitud se
inscriba en el orden del dia de la reunion del Organo de Solucién de Diferencias prevista para el 25 de
septiembre de 1997, y que se establezca un grupo especial con el mandato uniforme previsto en el
articulo 7 del ESD.
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ANEXO 2
LOK SABHA

PREGUNTA N° 2601 SIN ASTERISCO

Para respuesta el 2 de agosto de 1996
Modificacion de la Ley de Patentes de la India, de 1970

2601. SHRI ANAND RATNA MAURYA
Se ruega al Ministro de Industria tenga a bien exponer:

a) si se han recibido de compafiias multinacionales solicitudes de patentes de producto
para productos farmacéuticos, productos alimenticios y productos quimicos para la
agricultura en prevision de modificaciones favorables de la Ley de Patentes de la
India de 1970 de conformidad con las directrices de la Organizacion Mundial del
Comercio;

b) en caso afirmativo, el nimero de solicitudes pendientes y las fechas desde las que
estan pendientes; y

c) las medidas adoptadas o que se prevé adoptar al respecto.

RESPUESTA

EL MINISTRO DE INDUSTRIA (SHRI MURASOLI MARAN)

a)ac) Las Oficinas de Patentes han recibido, hasta el 15 de julio de 1996, de
compafiias/instituciones indias y extranjeras 893 solicitudes de patentes de productos
farmacéuticos y medicinas. Las solicitudes de patentes se examinaran después del
1° de enero de 2005, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo sobre la OMC,
que entro en vigor el 1° de enero de 1995.
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ANEXO 3
INDIA
Ley de Patentes, 1970"
(N°39 de 1970)
Articulo 2
1) En la presente Ley, salvo que el contexto exija otra cosa,
1) se entendera por "invencion":
1) toda técnica, procedimiento, método o manera de fabricacion;
ii) toda méquina, aparato u otro articulo;
ii) toda sustancia producida por fabricacion,
que sean nuevos y utiles,
y el término incluye todo mejoramiento nuevo y util de ellos y toda supuesta
invencion;
1) el término "medicina o producto farmacéutico" abarca:
1) toda medicina para usos internos o externos en seres humanos o en animales;
ii) toda sustancia destinada a utilizacion para o en el diagndstico, tratamiento,
alivio o prevencion de enfermedades en los seres humanos o en los animales;
ii) toda sustancia destinada a utilizacion para o en el mantenimiento de la salud

publica, o para la prevencion o control de enfermedades epidémicas en seres
humanos o animales;

iv) los insecticidas, germicidas, fungicidas, herbicidas y todas las demas
sustancias destinadas a utilizacion para proteger o preservar las plantas;
V) toda sustancia quimica normalmente utilizada como producto intermedio en

la preparacion o manufactura de cualesquiera de las medicinas o sustancias
antes mencionadas;
Capitulo II - Invenciones no patentables
Articulo 5
En el caso de las invenciones:

a) relativas a sustancias destinadas a utilizaciéon o que puedan ser utilizadas como
alimentos, medicinas o productos farmacéuticos, o

136 Titulo abreviado
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b) relativas a sustancias preparadas o producidas por procedimientos quimicos
(inclusive aleaciones, vidrio optico, semiconductores y compuestos metalicos),

no se concedera ninguna patente para las reivindicaciones que se refieran a las sustancias propiamente
tales, pero seran patentables las reivindicaciones de métodos o procesos de fabricacion.

Capitulo III - Solicitudes de patente
Articulo 6

1) Sin perjuicio de las disposiciones del articulo 134, podran presentar una solicitud de patente
de invencion las siguientes personas:

a) toda persona que reivindique ser el verdadero y primer inventor de la invencion;

b) toda persona que en relacion con el derecho de presentar la solicitud sea el
poderhabiente de la persona que reivindica ser el verdadero y primer inventor;

c) el representante legal de una persona fallecida que inmediatamente antes de su
fallecimiento estuviera facultada para presentar esa solicitud.

2) Cualquiera de las personas mencionadas en el parrafo 1) podra presentar una solicitud a que
se refiere dicho parrafo, sola o conjuntamente con cualquier otra persona.

Articulo 7

1) Toda solicitud de patente se referird Uinicamente a una sola invencion, se hard en la forma
prescrita y se presentara en la Oficina de Patentes.

2) Cuando la solicitud se haga en virtud de una cesion del derecho a solicitar una patente para la
invencion, se presentara con la solicitud, o dentro del periodo reglamentario después de la
presentacion de ésta, prueba del derecho a hacer la solicitud.

3) En toda solicitud presentada en el marco del presente articulo constara que el solicitante esta
en posesion de la invencion y se designara al propietario que reivindique ser el verdadero y primer
inventor; y cuando la persona que haga esta reivindicacion no sea el solicitante o uno de los
solicitantes, figurard en la solicitud una declaracion de que el solicitante cree que la persona asi
designada es el verdadero y primer inventor.

4) Toda solicitud de este género (que no es una solicitud convencional) ird acompafiada de una
descripcion provisional o completa.

Articulo 8

1) Cuando un solicitante de patente al amparo de esta Ley presente solo o juntamente con otra
persona en un pais que no sea la India una solicitud de patente para la misma invencion u otra
sustancialmente idéntica, o cuando le conste que presenta esa solicitud su causahabiente, o alguien
que ha obtenido de ¢l su titulo, debera presentar junto con esta solicitud:
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a) una declaracion en que conste el nombre del pais en que se ha presentado la solicitud,
el numero de serie y fecha de presentacion de la solicitud y demdas extremos
reglamentarios; y

b) un compromiso de que, hasta la fecha de aceptacion de su descripcion completa
presentada en la India, mantendra al Interventor informado por escrito, de vez en
cuando, de los detalles de la naturaleza a que se hace referencia en la cldusula a) para
cualquier otra solicitud relativa a la misma invenciéon idéntica o a otra
sustancialmente idéntica, en su caso, que pueda presentarse en cualquier pais distinto
de la India después de la presentacion de la declaracion mencionada en la clausula
anterior, dentro del plazo prescrito.

2) El Interventor podra también exigir al solicitante que presente, en la medida en que disponga
de ellos, detalles acerca de las objeciones, si las hubiere, presentadas contra cualquiera de las
solicitudes mencionadas en el parrafo 1) de que la invencion carece de novedad o no es patentable, las
modificaciones realizadas en las descripciones, las reivindicaciones aceptadas y los demds extremos
que el Interventor pueda requerir.

Articulo 9

1) Cuando una solicitud de patente (que no es una solicitud convencional) vaya acompafiada de
una descripcion provisional, se presentard una descripcion completa en el plazo de los 12 meses
siguientes a la fecha de la presentacion de la solicitud, y si la descripcion completa no se presenta para
esa fecha se consideraré que se desiste de la solicitud:

sin perjuicio de que la descripcion completa podra presentarse en cualquier momento después
de los 12 meses pero dentro de los 15 meses siguientes a la fecha mencionada, si se hace al
Interventor una peticion en tal sentido y se paga la tasa reglamentaria en la fecha en que se
presenta la descripcion completa o antes de esa fecha.

2) Cuando dos o mads solicitudes presentadas en nombre del mismo solicitante vayan
acompafiadas de descripciones provisionales de invenciones que son conexas o una de las cuales es
modificacion de la otra y el Interventor considera que el conjunto de esas invenciones constituye una
unica invencion y puede incluirse adecuadamente en una sola patente, podra permitir que se presente
una sola descripcion completa para todas esas descripciones provisionales.

3) Cuando una solicitud de patente (que no es una patente convencional) vaya acompaiiada de
una descripcion que se considera completa, el Interventor, si el solicitante asi lo pide en cualquier
momento antes de la aceptacion de la descripcion, podra decidir que tal descripcion sea considerada a
los efectos de la presente Ley como una descripcion provisional y se trate la solicitud en
consecuencia.

4) Cuando se haya presentado una descripcién completa en relacion con una solicitud de patente
acompafiada de una descripcion provisional o de una descripcion tratada como provisional en virtud
de una de las decisiones a que se hace referencia en el parrafo 3), el Interventor, si el solicitante asi lo
pide en cualquier momento antes de la aceptacion de la descripcion completa, podra cancelar la
descripcion provisional y posdatar la solicitud en la fecha de presentacion de la descripcion completa.

Articulo 10
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1) Toda descripcion, provisional o completa, resefiara la invencion y comenzard con un titulo
que indique en medida suficiente el objeto con el que se relaciona la invencion.
2) Con sujecion a los reglamentos que puedan adoptarse a este respecto en el marco de la

presente Ley, podran facilitarse, y se facilitaran si el Interventor los pide, dibujos para los fines de
cualquier descripcion completa o provisional; y salvo que el Interventor decida otra cosa, se
considerara que los dibujos asi facilitados forman parte de la descripcion, y todas las referencias en la
presente Ley a una descripcion se entenderan en consecuencia.

3) Si en un caso particular el Interventor considera que una solicitud debe completarse mediante
un modelo o muestra de algo que ilustre la invencion o la pretendida invencion, ese modelo o
muestra, segin lo que el Interventor haya requerido, se facilitardn antes de la aceptacion de la
solicitud, pero no se consideraran parte de la descripcion.

4) Toda descripcion completa:

a) resefiard totalmente y en detalle la invencion y su funcionamiento o utilizacion y el
método por el que deberd realizarse;

b) divulgara el mejor método de realizar la invencion que conozca el solicitante y para el
cual ¢l tiene derecho a reivindicar la proteccion; y

c) terminard con una o varias reivindicaciones que definan el alcance de la invencion
para la que se reivindica la proteccion.

5) La reivindicacion o reivindicaciones de una descripcion completa se referiran a una tnica
invencion, seran claras y sucintas y se basaran cabalmente en el objeto divulgado en la descripcion vy,
si se trata de una invencion de las mencionadas en el articulo 5, se relacionaran con un Gnico método
o procedimiento de fabricacion.

6) En los casos en que asi se prescriba, con la descripcion completa y en el periodo
reglamentario posterior a la presentacion de la descripcion se facilitard una declaracion de la identidad
del inventor.

7) Sin perjuicio de las disposiciones anteriores del presente articulo, la descripcion completa
presentada después de una descripcion provisional podrd incluir reivindicaciones relativas a
desarrollos o adiciones de la invencion resefiada en la descripcion provisional, si se trata de
desarrollos o adiciones para los cuales el solicitante tendria derecho, en virtud de las disposiciones del
articulo 6, a presentar una solicitud de patente distinta.

Articulo 11
1) Cada reivindicacion de una descripcion completa tendra una fecha de prioridad.
2) Cuando se presente una descripcion completa en relacion con una uUnica solicitud

acompafiada de:
a) una descripcion provisional; o

b) una descripcion tratada como provisional en virtud de una decision adoptada de
conformidad con el parrafo 3) del articulo 9,
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y la reivindicacion se base cabalmente en el objeto divulgado en la descripcion a que se refieren las
clausulas a) o b), la fecha de prioridad de esa reivindicacion serd la fecha de presentacion de la
descripcion pertinente.

3) Cuando una descripcion completa se presenta o se tramita en relacion con dos o mas
solicitudes acompafiadas de las especificaciones mencionadas en el parrafo 2) y la reivindicacion se
basa cabalmente en el objeto divulgado:

a) en una de esas descripciones, la fecha de prioridad de esa reivindicacion sera la fecha
de presentacion de la solicitud a la que acompafia esa descripcion;

b) en parte en una de las descripciones y en parte en otra, la fecha de prioridad de esa
reivindicacion sera la fecha de presentacion de la solicitud a la que acompaia la
descripcion de fecha mas tardia.

4) Cuando la descripcion completa haya sido presentada en relacion con una solicitud posterior
hecha en virtud del parrafo 1) del articulo 16 y la reivindicacion se base cabalmente en el objeto
divulgado en cualquiera de las descripciones anteriores, provisional o completa, la fecha de prioridad
de esa reivindicacion serd la fecha de presentacion de la descripcion en la cual se divulgo el objeto
por vez primera.

5) Cuando, de conformidad con las disposiciones anteriores del presente articulo, una de las
reivindicaciones de una descripcion completa tendria, de no existir las disposiciones del presente
parrafo, dos o mas fechas de prioridad, la fecha de prioridad de esa reivindicacion sera la mas antigua
de ellas.

6) En cualquier caso al que no se apliquen las disposiciones de los parrafos 2), 3), 4) y 5), la
fecha de prioridad de una reivindicacion serd, sin perjuicio de las disposiciones del articulo 137, la
fecha de presentacion de la descripcion completa.

7) Toda referencia en el presente articulo a la fecha de presentacion de la solicitud o de la
descripcion completa serd, en los casos en que haya habido posdatacion en virtud del articulo 9 o del
articulo 17 o, en su caso, antedatacion en virtud del articulo 16, una referencia a la fecha asi posdatada
o antedatada.

8) Ninguna reivindicacion de una descripcion completa de una patente sera invalida unicamente
por motivos de:

a) la publicacion o el uso de la invencion que se reivindique en la reivindicacion en la
fecha de prioridad de esa reivindicacion o después de esa fecha; o

b) la concesién de otra patente que reivindique la invencion, reivindicada en la
reivindicacion mencionada en primer lugar, en una reivindicacion que tenga la misma
fecha de prioridad o una fecha de prioridad posterior.

Capitulo IV - Examen de las solicitudes

Articulo 12
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1) Cuando se haya presentado la descripcion completa relativa a una solicitud de patente, el
Interventor remitird la solicitud y la descripcion a un examinador para que le rinda informe sobre los
aspectos siguientes:

a) si la solicitud y la descripcion a ella relativa estin en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley y todos sus reglamentos de aplicacion;

b) si hay en virtud de la presente Ley algun fundamento legal de objecion a la concesion
de la patente sobre la base de la solicitud;

c) el resultado de las investigaciones realizadas en el marco del articulo 13; y
d) cualquier otro asunto prescrito.
2) El examinador al que en virtud de lo dispuesto en el parrafo 1) se remitan la solicitud y la

descripcion a ella relativa rendirda normalmente informe al Interventor en un plazo de 18 meses
contados desde la fecha de esa remision.

Articulo 15

1) Cuando el Interventor esté convencido de que la solicitud o cualquier descripcion presentada
en relacion con ella no cumplen los requisitos de la presente Ley o de cualesquiera reglamentos de
aplicacion, el Interventor podra:

a) negarse a seguir adelante con la tramitacion de la solicitud; o

b) exigir que la solicitud, la descripcion o los dibujos sean modificados a su satisfaccion
antes de seguir adelante con la solicitud.

2) Si el Interventor estima que la invencion reivindicada en la descripcion no es una invencion
en el sentido de la presente Ley o no es patentable en el marco de ella, denegara la solicitud.
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ANEXO 4
GLAXO WELLCOME Fax
Global Intellectual Property
A: Sr. Bernhard Janssen Fax N° 00 41 22 734 22 36
Comision Europea
De: Dr. Alan Hesketh Fecha: 28 de abril de 1998
Ref: AH/KEE
Teléfono directo: 0181 966 86 40 Total de paginas: 1 (incluida la pagina de
Fax directo: 0181 966 57 37 cobertura)

Estimado Sr. Janssen:
INDIA

Aunque no he recibido respuesta de todas las empresas, puedo facilitar alguna informacién. Hay
dos empresas que es probable que presenten solicitudes de derechos exclusivos de
comercializacion en 1999.

La primera es una empresa Suiza que es probable que presente dos solicitudes en relacion con
formulas en 1999.

La segunda es mi propia empresa, Glaxo Wellcome. Tenemos un producto llamado valaciclovir
que hemos patentado en forma de tabletas y en forma cristalina. Esas solicitudes se han presentado
dentro del sistema de presentacion anticipada. Se ha presentado una solicitud de aprobacion de la
comercializacion en la India y esperamos que la comercializacion del producto se efectue a
principios de 1999. En consecuencia, presentaremos antes una solicitud de derechos exclusivos de
comercializacion.

Aunque no se trata de una lista general, espero que los datos que le facilite proporcionen algunas
pruebas de que este afio serd necesario que se hayan establecido en la India disposiciones relativas
a los derechos exclusivos de comercializacion.

Atentamente le saluda,

Dr. Alan Hesketh
Director Global Intellectual Property

Glaxo Wellcome plc

Glaxo Wellcome House
Berkeley Avenue
Greenford

Middlesex

UK
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