ORGANIZACION M UNDIAL

WT/DS170/R
5 de mayo de 2000

DEL COMERCIO

(00-1695)

Original: inglés

CANADA - PERIODO DE PROTECCION
MEDIANTE PATENTE

I nforme del Grupo Especial

El presente informe del Grupo Especia encargado de examinar € asunto Canada - Periodo de
proteccién mediante patente se distribuye a todos los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en
el Entendimiento relativo alas normas y procedimientos por |os que se rige la solucién de diferencias
(ESD). El informe se distribuye como documento no reservado a partir del 5 de mayo de 2000, de
conformidad con los Procedimientos para la distribucion y la supresion del carécter reservado de los
documentos de la OMC (WT/L/160/Rev.1). Se recuerda alos Miembros que, de conformidad con €l
ESD, sdlo las partes en la diferencia pueden presentar una apelacion en relacion con e informe de un
grupo especia, que las apeaciones estén limitadas a las cuestiones de derecho abordadas en €
informe del Grupo Especial y a las interpretaciones juridicas que éste haga y que no se podra
establecer comunicacion ex parte aguna con & Grupo Especiad ni con & Organo de Apeacion
respecto de |as cuestiones que € Grupo o e Organo estén examinando.

Nota de la Secretaria: El presente informe del Grupo Especial sera adoptado por € Organo de Solucion de Diferencias
(OSD) dentro de los 60 dias siguientes ala fecha de su distribucion, a menos que una parte en la diferencia decida recurrir en
apelacién o que e OSD decida por consenso no adoptar € informe. En caso de recurrirse en apelacién contra €l informe del
Grupo Especial, éste no sera considerado por el OSD a efectos de su adopcion hasta después de haber concluido €l proceso
de apelacion. Puede obtenerse informacion acerca de la situacion actual del informe del Grupo Especial en la Secretaria de
laOMC.
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objeto de litigio, la inexistencia de terceros y otras circunstancias. En la reunion de organizacién
celebrada el 25 de octubre de 1999, los Estados Unidos ofrecieron presentar su primera comunicacion
inmediatamente y solicitaron que se pidiera d Canada que presentara su primera comunicacion dos
semanas mas tarde. El Canada se opuso a esta peticion.  El Grupo Especial sefid 6 que, debido a que
el tiempo disponible de sus miembros era objeto de otros requerimientos, no podia acelerar €
caendario con antelacién a la primera reunion sustantiva. En su respuesta, los Estados Unidos
propusieron que cada parte presentara su primera comunicacion y su comunicacion de réplica antes de
la primera reunién sustantiva, afin de acelerar € procedimiento. Después de la reunion, € Canada se
Opuso a esta propuesta, alegando, que no daria a las partes tiempo suficiente para preparar sus
comunicaciones adecuadamente, aungque no se opuso a un caendario que se gustara a los plazos
minimos sugeridos en € Apéndice 3 del ESD. El 29 de octubre de 1999, & Grupo Especia establecio
su caendario basado en esos periodos minimos y se comprometié a hacer todo lo posible para emitir
su informe tan pronto como fuera posible, después de la segunda reunion sustantiva.2
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2.2 Lo esencia del articulo 45 se introdujo por primera vez en € Parlamento € 6 de noviembre
de 1986 mediante € Proyecto de Ley C-22, conjuntamente con un gran nimero de otros proyectos de
modificaciones ala Ley de Patentes Aunque se o sigue mencionando corrientemente como Proyecto
de Ley C-22, este proyecto fue sancionado y se convirtié en ley con d titulo de Ley que modifica la
Ley de patentes y establece ciertas disposiciones conexas (An Act to amend the Patent Act and to
provide for certain mattersin relation thereto)® (denominada indistintamente "Proyecto de Ley C-22"
0 "Proyecto") € 17 de noviembre de 1987.

2.3 No obstante, por diversas razones vinculadas a la necesidad de concebir y redactar normas
reglamentarias complementarias, resolver otras cuestiones transitorias y dar tiempo a sector de la
propiedad intelectua para adaptarse al nuevo sistema, la mayor parte de las modificaciones de
"modernizacion”, incluidas las relativas a periodo de proteccidn, no entraron en vigor hasta € 1° de
octubre de 1989.

24 La referencia contenida en los articulos 44 y 45 a una fecha limite relativa a la presentacion
de solicitudes cumplia claramente una de las funciones de transicion necesarias para introducir €
cambio de un sistema que utilizaba un plazo de "17 afios contados desde la concesién” a otro que
empleaba un plazo de "20 afios contados desde la presentacién de la solicitud’. Sin embargo, no se
preveia un mecanismo de conversion entre ambos sistemas. Teniendo en cuenta este hecho, €
Proyecto de Ley C-22 incluyé una disposicién transitoria adicional en la que se determinaba cudl seria
laley aplicable alas solicitudes presentadas con anterioridad a la fecha limite. Laregla se establecio
en € articulo 27 del Proyecto, que estipulaba lo siguiente:

"27.  Las solicitudes de patente presentadas antes de la entrada en vigor de las
disposiciones de la presente Ley a las que se refiere € parrafo 1 dd articulo 33 [que
incluia la disposicion sobre € plazo de 17 afios] se regiran por la Ley de Patentes en
su version inmediatamente anterior ala entrada en vigor de esas disposiciones.”’

25 La ley aplicable a estas solicitudes se suele denominar "antigua Ley". Las patentes
concedidas sobre la base de solicitudes presentadas antes del 1° de octubre de 1989, cuyo periodo de
proteccion se establece en € articulo 45, son denominadas "patentes concedidas con arreglo a la
antigua Ley". Las patentes otorgadas sobre la base de solicitudes presentadas a partir del 1° de
octubre de 1989, cuyo periodo de proteccion se establece en € articulo 44, se denominan "patentes
concedidas con arreglo alanueva Ley".

2.6 Durante las consultas y a lo largo del procedimiento, € Canadd presentd estadisticas
provenientes de su Oficina de Patentes, que los Estados Unidos no impugnaron. Un examen de los
archivos de la Oficina de Patentes canadiense relativos a las patentes concedidas sobre la base de
solicitudes presentadas antes del 1° de octubre de 1989 y que aln existian cuando € Acuerdo sobre
los ADPIC entr6 en vigor en @ Canadaindica que, a 1° de octubre de 19968, 142.494, o sea algo més
del 60 por ciento de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley a la sazdn en existencia

® S.C. 1987, capitulo 41, articulos 46 y 47. La parte pertinente se reproduce en la Prueba documental
N° 3 del Canada.

" Prueba documental N° 3 del Canada. La clausula 27 del Proyecto se convirtié en el articulo 27 al ser
promulgada como parte de la Ley que modifico la Ley de Patentes.

8 Por motivos relacionados con problemas que afectaban a la entrada de datos de las fechas de
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(236.431) tenian periodos de proteccion que, suponiendo que se pagaran las tasas anuades de
mantenimiento, no expirarian antes del vencimiento del plazo de 20 afios contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud, o lo harian mucho después. En un nimero muy grande de estos casos, la
fecha de expiracion oscilariaentre 2 y 5 después del vencimiento del plazo de 20 afios.

2.7 Al 1° de octubre de 1996, 93.937 de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que
estaban vigentes a la sazén (algo menos del 40 por ciento) tenian plazos que, suponiendo que se
pagaran las tasas anuales de mantenimiento, expirarian antes de terminado € periodo de 20 afios
contados desde la fecha de presentacion de la solicitud. En € 84 por ciento de estos casos, la patente
expiraria durante e 19° afio posterior ala fecha de presentacion de la solicitud. De estos casos en los
que la patente expiraria en € "19°" afio, € 52 por ciento venceria en € segundo semestre del afio,
mientras que € 32 por ciento restante o haria durante e primer semestre.

2.8 Un examen complementario llevado a cabo en los archivos de la Oficina de Patentes con
relacion alas patentes concedidas con arreglo ala antigua Ley que seguirian estando en vigor € 1° de
enero del afio 2000, demostré resultados similares. Asi, de las 169.966 patentes concedidas con
arreglo ala antigua Ley que, s se pagaran las tasas anuales de mantenimiento, seguirian estando en
vigor, 103.030, o sea algo mas del 60 por ciento, no expirarian antes del vencimiento del periodo de
20 afios contados desde las correspondientes fechas de presentacion de las solicitudes, o lo harian
mucho después.

2.9 Corrdativamente, 66.936 patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, 0 sea algo menos
del 40 por ciento, que aln estarian en vigor e 1° de enero del afio 2000 S se pagaran las tasas anuales
de mantenimiento, expirarian antes del plazo de 20 afios posterior a las fechas respectivas de
presentacion de las solicitudes. En € 77 por ciento de estos casos, |a patente expiraria durante el 19°
ano posterior a la fecha de presentacion de la solicitud. De las patentes que expirarian en este "19*
ano, e 55 por ciento lo haria en & segundo semestre ddl afio, mientras que € 22 por ciento restante
expiraria durante € primer semestre.

210 Un andisis de los archivos de la Oficina de Patentes canadiense relativo a las solicitudes
presentadas en € Canada a partir del 1° de octubre de 1989 demuestra que, a 1° de noviembre
de 1999, se habian presentado 285.678 solicitudes con arreglo ala nueva Ley desde que ésta entré en
vigor. De estas solicitudes, 125.406 (aproximadamente e 43 por ciento) habian solicitado el examen
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[11.  CONSTATACIONESY RECOMENDACIONES SOLICITADAS
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necesidad de modificar sus leyes para establecer un periodo de proteccion que no expirase antes de
transcurridos 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud.  Segun los Estados
Unidos, de esos siete Miembros, seis modificaron sus leyes, y € Canada es la Unica excepcion. Los
Estados Unidos reiteran que "otros Miembros de la OMC no modificaron sus leyes por la sencilla
razén de que éstas ya estaban en conformidad con € Acuerdo”. Los Estados Unidos alegan que,
como & Canada no cuestiond estos hechos, €elos demuestran suficientemente la "practica
ulteriormente seguida’ en la aplicacién del Acuerdo sobre los ADPIC.

5.4 El Canada est4 de acuerdo con nuestra conclusion, pero por razones distintas. Observa que
cada uno de los Miembros mencionados por los Estados Unidos tenia un periodo de proteccién
diferente de los del Canada. El Canada sostiene que en cada caso la modificacion fue un acto aidlado
del Miembro para responder a las circunstancias fécticas particulares que prevalecian en su
jurisdiccion, y que € hecho de que varios Miembros determinasen que tenian una necesidad similar,
pero distinta, de modificar sus leyes, no dtera e caracter de "acto aidado” de las diversas respuestas
legidativas a problema. El Canada alega que € hecho de que varios Miembros hagan cosas similares
por razones diferentes no congtituye una "préctica’. Por lo tanto, sostiene que e hecho de que otros
Miembros modificasen sus leyes para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en €
articulo 33 no tiene ninguin valor ni pertinencia probatorios para formular una determinacion andloga
con respecto a las disposiciones canadienses sobre e periodo de proteccion o sobre la supuesta
necesidad de modificarlas. El Canada aflade que € hecho de que no cuestionara los "hechos'
relativos a las modificaciones o la ausencia de las mismas nada dice acerca de la postura del Canada
con respecto ala conclusion que los Estados Unidos tratan de extraer de los "hechos'.

55 Deseamos en primer lugar hacer hincapié en que no hemos formulado una constatacion en el
sentido de que no existe una "préctica ulteriormente seguida’. En cambio, hemos expresado en la
nota 48 que e Grupo Especia no tenia ante si pruebas suficientes para formular una determinacion de
gue existe una serie "concordante, comun y coherente' de actos que basten para determinar un
"modelo discernible que lleve implicito € acuerdo de las partes’ en lo que respecta a conferir una
duracién de la proteccion conforme lo exige € articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC

5 . 5
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)] en primer lugar, examinaremos S existe la obligacion de aplicar las normas del
Acuerdo sobre los ADPIC a las invenciones protegidas por patentes concedidas con
areglo a la antigua Ley. Para esto es necesario dilucidar en primer lugar s la
"materia’ existente "que esté protegida’, segun la expresion utilizada en e péarrafo 2
dd articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluye las invenciones protegidas por
patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley gque estaban en vigor en la fecha de
aplicacion de ese Acuerdo para € Canada.  Posteriormente, evaluaremos €
argumento del Canada de que la disposicion pertinente es € parrafo 1 del articulo 70
y no d parafo 2 dd mismo articulo y que, aunque e parrafo 2 de articulo 70 se
aplicara en generd, € Canada no est4 obligado a aplicar la disposicién contenida en
el articulo 33 a esas patentes concedidas con arreglo alaantiguaLey; y

i) examinaremos después s e articulo 45 de la Ley de Patentes del Canada esta en
conformidad con € articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC y evauaremos los
argumentos del Canada acerca de su conformidad, en primer lugar sobre la base de
gue los periodos de proteccion "efectiva’ o de "privilegio y derechos de propiedad
exclusivos' conferidos con arreglo al articulo 45 son equivalentes o superiores a
periodo de proteccion conferido por € articulo 33, y en segundo lugar sobre la base
de que € articulo 45 "pone a disposicion" un periodo de proteccion que no expira
antes de transcurridos 20 afios desde la fecha de presentacion de la solicitud.

2. Lacargadelaprueba

6.8 Antes de examinar las cuestiones de fondo, es necesario que abordemos la cuestion de la
carga de la prueba, ya que € Canadd ha aegado que los Estados Unidos estaban obligados a
establecer una presuncion prima facie de que € parrafo 2 ddl articulo 70 era aplicable alos "actos' de
solicitudloy de concesion de patentes anteriores a la fecha de aplicacion del Acuerdo sobre los
ADPIC.

6.9 El Organo de Apedacion, en @ asunto Estados Unidos - Medida que afecta a las
importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India, declard lo siguiente:

"[...] lacarga de |la pruebaincumbe a la parte, sea e demandante o € demandado, que
afirma una determinada reclamacion o defensa. S esa parte presenta pruebas
suficientes para fundar la presuncion de que su reclamacion es legitima, la cargade la
prueba se desplaza a la otra parte, que deberd aportar pruebas suficientes para refutar
la presuncion."™*

6.10 De conformidad con laregla establecida por & Organo de Apelacion, incumbe inicidmente a
los Estados Unidos la carga de establecer una presuncién prima facie de incompatibilidad con una
determinada disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC, presentando pruebas suficientes para
demostrar la presuncion de que su alegacion es cierta. Una vez establecida la presuncion prima facie
de incompatibilidad, la carga de la prueba se desplaza al Canada, que debera refutar la aegacion de
incompatibilidad. Nuestro andlisis de |as cuestiones planteadas se basa en este enfoque.

6.11 El Canada se refiere también a articulo 28 de la Convencién de Viena sobre e Derecho de
los Tratados (la"Convencion de Viena")'? en virtud del cua existe una presuncion codificada contra

10 primera comunicacion del Canada, parrafo 128; respuesta del Canada ala pregunta N° 23 del Grupo
Especial.

1 WT/DS33/ABIR, adoptado el 23 de mayo de 1997, pagina 16.

12 Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados hecha en Viena, el 23 de mayo de 1969,
1155 U.N.T.S. 331; (1969) 8 International Legal Materials 679.
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la aplicacion retroactiva de las obligaciones derivadas de los tratados, que se aplica "salvo que una
intencion diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo”. El Canada sostiene que incumbe
a los Estados Unidos la carga de probar esa intencion diferente con respecto a su interpretacion del
articulo 70. El argumento del Canadé exige en primer lugar una constatacion de que € articulo 70
tiene aplicacion retroactiva, 1o que examinaremos a continuacion.

3. Reglas de interpretacion

6.12  Junto con acuerdos que regulan € comercio de bienes y de servicios, la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual, tal como esta incluida en e Acuerdo sobre los ADPIC, constituye
una parte integrante del Acuerdo de Marrakech por € que se establece la Organizacion Mundial del
Comercio (el "
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6.22 Los Estados Unidos también fundan su interpretacion del parrafo 1 del articulo 70 en que S
esa disposicion significara que € Acuerdo sobre los ADPIC no se aplica a la materia existente
derivada de un acto anterior a la aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC, carecerian de sentido y
serian redundantes los parrafos 3, 4, 5y 6 del articulo 70, y quedarian excluidos del Acuerdo sobrelos
ADPIC todos los derechos de propiedad intelectual existentes antes de 1996. Los Estados Unidos
aducen que tal interpretacion socavaria los efectos del Acuerdo y no estd justificada por la practica
ulteriormente seguida por los Miembros ni por |os antecedentes de la negociacion del Acuerdo.

6.23 E Canada sostiene que € parrafo 1 del articulo 70 "prevalece” sobre la frase introductoria
del parrafo 2 del articulo 70, ("[s]alvo disposicion en contrario [en e presente Acuerdo]") cualquiera
sea su significado, y no puede hacer que las patentes concebidas con arreglo a la antigua Ley queden
sujetas al Acuerdo. El Canada alega que la frase no se limita a otras disposiciones del parrafo 2 del
articulo 70, sno que hace referencia a la totalidad del Acuerdo. Sostiene que interpretar la
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ii) el parafo 2 de articulo 70, incluso s fuera aplicable a las invenciones
protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley a 1° de
enero de 1996, no exige que los Miembros apliquen la obligacion contenida
en d articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC en relacion con esas patentes.

a) Examen de la aegacion de los Estados Unidos, de que la "materia [...] que esté protegida’
mencionada en € parrafo 2 del articulo 70 abarca las invenciones que gozaban de proteccion
a 1° de enero de 1996.

6.32 Los Estados Unidos sostuvieron que € texto liso y Ilano del parrafo 2 dd articulo 70 exige
que e Canada aplique las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC a todas las
invenciones patentadas que existian al 1° de enero de 1996."° El pérrafo 2 del articulo 70 expresa en
la parte pertinente:

"Savo disposicion en contrario, e presente Acuerdo genera obligaciones relativas a
toda la materia existente en la fecha de aplicacion del presente Acuerdo para €
Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que
cumpla entonces o posteriormente los criterios de proteccion establecidos en €
presente Acuerdo. [...]" (cursivas afiadidas)

6.33 El parafo 2 dd articulo 70 genera obligaciones en € marco del Acuerdo sobre los ADPIC
relativas atoda la "materia’ existente en la fecha de aplicacion del Acuerdo, siempre que la "materia’
esté "protegida’ en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de proteccién
establecidos en e Acuerdo sobre los ADPIC. Observamos que en € parafo 2 del articulo 70 la
palabra "materid’ esté seguida por la paldbra "protegida’, 1o que da lugar a la expresion "materia|...]
gue esté protegida’. Aungue € término "materid’ no se define en e Acuerdo, es utilizado en varios
subtitulos y disposiciones de las secciones 1 a7 de laParte |1 del Acuerdo sobre los ADPIC junto ala
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pertinente de proteccion.  Otros tipos de |o que denominamos "materiales’ a los fines de este andlisis
se describen como "protegidos’ o como elementos que atraen la "proteccion”, por gemplo, las
expresiones "Proteccion de las indicaciones geogréficas' que constituye € subtitulo del articulo 22, y
"grupo 0 modelo industria protegido” y "proteccion de los dibujos y modelos industriales’ en los
parafos 1y 2 dd articulo 26, lo que es compatible con la opinidn de que estos tipos de "materiales’
son categorias especificas de materia.  La paabra "proteccion” se refiere a un derecho intelectual
especifico en la expresidn "proteccion del derecho de autor” que figura en € parrafo 2 del articulo 9,
en e que se establece que la proteccion "abarcara las expresiones', lo que indica que € derecho de
propiedad intelectua es una forma de proteccion, 1o que es compatible con € criterio de que las
"expresiones' se refieren a las obras literarias y artisticas, que son la categoria pertinente de materia.
En rigor toda la finalidad de la Parte Il del Acuerdo sobre los ADPIC es describir categorias de
"materiales’, cuyos requisitos especificos, S se cumplen, autorizaran que se les conceda la proteccion
bajo la forma de un derecho de propiedad intelectua determinado, y especificar después esos
derechos'y su duracion.

6.36 Teniendo en cuenta lo expuesto, constatamos que € término "materiad’ se refiere a un
"material" particular, que incluye las obras literarias y artisticas, los signos, las indicaciones
geogréficas, los dibujos y modelos industriaes, las invenciones, |os esquemas de trazado de circuitos
integrados y la informacion no divulgada que, s retinen los requisitos pertinentes establecidos en la
Parte Il del Acuerdo, recibiran proteccion bagjo la forma de los derechos de propiedad intelectual
correspondientes establecidos en las secciones 1 a 7 de la Parte || del Acuerdo sobre los ADPIC. Por
consiguiente, constatamos que la referencia a la "materia [...] que esté protegida’ en la fecha de
aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC que figura en € parrafo 2 de articulo 70 incluye las
"invenciones’ que gozaban de proteccion mediante patente en el Canada a 1° de enero de 1996.
Constatamos también que los Estados Unidos han establecido una presuncion prima facie de que €
parrafo 2 del articulo 70 es aplicable a las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo
alaantiguaLey.

b) Examen de los argumentos del Canada

6.37 Teniendo en cuenta nuestra constatacion preliminar expuesta en € parafo 6.36,
examinaremos a continuacion los argumentos del Canada opuestos a esa constatacion.

i) El argumento de que el parrafo 2 del articulo 70 cede ante el parrafo 1 de dicho articulo

6.38 Existen dos elementos en & argumento canadiense de que e parrafo 2 del articulo 70 cede
ante € parrafo 1 de dicho articulo. El primero se basa en la interpretacion canadiense de la paabra
"actos’, ta como se la utiliza en € parrafo 1 del articulo 70, y € segundo se funda en la aplicacion de
la frase introductoria "[s]avo disposicion en contrario” que figura en € parrafo 2 del articulo 70.
Examinaremos estos dos elementos y después aplicaremos a argumento del Canada € principio de la
interpretacion efectiva de los tratados.

17 |os Estados Unidos sefialaron que la "materia’ es aguello que tiene o puede tener derecho a
proteccién como propiedad intelectual, tal como las "emisiones que pueden ser objeto del derecho de autor, los
signos que pueden ser objeto de una marca de fébrica o de comercio y las invenciones que pueden ser
patentadas’. Los Estados Unidos hacen hincapié en que su reclamacién no se basa en ningln "acto" anterior
a 1996, sino que se refiere Gnicamente a la materia (invenciones protegidas) que existia al 1° de enero de 1996.
En consecuencia, los Estados Unidos observan que el parrafo 1 del articulo 70 no guarda relacion con la
presente diferenciay que el hecho de que esta disposicion no guarde relacidn con los hechos concretos de esta
diferencia no hace que ella carezca de sentido. Los Estados Unidos afirmaron que interpretar el primer parrafo
del articulo 70 como una "disposicién en contrario” tiene el efecto de excluir el segundo parrafo de ese articulo
del Acuerdo sobrelos ADPIC y presentaron la Nota para el Presidente de lareunion 10 + 10, que sugeria que la
frase introductoria del parrafo 2 del articulo 70 estaba destinada a aplicarse a la segunda frase del parrafo 2 de
este articulo (véase la Prueba documental N° 11 de los Estados Unidos).
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que esa proteccion ha continuado después del 1° de enero de 1996 en e Canada, congtituye una
sSituacion que no ha dgjado de existir*® en la fecha de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC y, por
tanto, estd sujeta a las obligaciones derivadas del Acuerdo a partir de esa fecha Los actos de
aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC a tales situaciones con posterioridad a esa fecha no son
"actos' redlizados antes de la fecha de aplicacion del Acuerdo para € Miembro en cuestion y, por
tanto, no estan abarcados ituye u0.4868 Tc3eadosrrafo 10 paraflzculo 70.75 TD -242089 Tc 0.3licec
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6.46  Nuestra interpretacion se ve también confirmada por los antecedentes de la negociacion.
Cuando se examino la frase introductoria durante las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, €l
Presidente del Grupo de Negociacion expreso:

"En laprimeralinea[del parrafo 2 ddl articulo 70], lafrase inicia se modificaria para
gue rezara asi: 'Salvo disposicion en contrario [...]' Esto aclararia que, por gemplo,
el articulo 18 del Convenio de Berna se aplicaen virtud del parrafo 1 del articulo 9."%

6.47  Por las razones expresadas anteriormente, no estamos de acuerdo en que la frase introductoria
"[s]avo disposicién en contrario” del parrafo 2 del articulo 70 pueda interpretarse en € sentido de que
serefierea parrafo 1 del articulo 70.

Interpretacion efectiva

6.48 Observamos que S aceptdsemos e argumento del Canada de que las patentes concedidas
antes del 1° de enero de 1996 no estan sujetas a las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los
ADPIC o de que € parafo 1 del articulo 70 es una "disposicion en contrario”, los redactores del
Acuerdo sobre los ADPIC no hubieran tenido necesidad de precisar la naturaleza de las obligaciones
de los Miembros con respecto a "toda la materia existente en la fecha de aplicacion del presente
Acuerdo” en € parafo 2 de articulo 70. El argumento dd Canada haria que € parafo 6 de
articulo 70 fuera redundante o indtil. No seria necesario establecer en e parrafo 6 que los Miembros
no estan obligados a aplicar normas relativas a las licencias obligatorias concedidas antes de la fecha
en que € Acuerdo fue conocido. Ademas, s € parrafo 1 del articulo 70 se interpretase en e sentido
de que un Miembro no tiene obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC en cuanto a la
propiedad intelectua cuya solicitud se presentd del 1° de enero de 1996, € parrafo 7 del articulo 70,
gue permite la modificacion de las solicitudes de proteccion pendientes para reivindicar una
proteccion mayor, resultaria indtil.

6.49 La interpretacion del texto de un tratado que hace redundantes o indtiles determinadas
disposiciones es contraria a principio de la interpretacion efectiva® En e asunto Estados Unidos -
Gasolina, € Organo de Apedacion expresd que "[u]lno de los corolarios de la 'regla genera de
interpretacion’ de la Convencion de Viena es que la interpretacion ha de dar sentido y ha de afectar a

interpretacion’ de laConvencion de \
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todos los términos del tratado. El intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga

indtiles o redundantes clausulas o pérrafos enteros de un tratado”.**

6.50 Nuestrainterpretacion en € sentido de que € parrafo 1 dd articulo 70 no esta incluido en la
frase introductoria "[s]alvo disposicion en contrario [en € presente Acuerdo]” no hace que esa frase
sea indtil. En nuestra opinion, la referencia contenida en la frase introductoria del parrafo 2 del
articulo 70 alude ala segunda frase del parrafo 2y alos parrafos 4y 6 del articulo 70.

6.51 Por todas las razones expuestas anteriormente, confirmamos nuestra constatacion preliminar
expuestaen € parrafo 6.36.

i) El argumento de que €l parrafo 2 del articulo 70 no incluye la obligacion prevista en €
articulo 33

6.52 El Canada alegd asmismo que, incluso s € parrafo 2 dd articulo 70 se interpretara en e
sentido de que abarca las patentes existentes, las abarcaria con respecto a acance de los derechos de
patente establecidos en € articulo 28 y la obligacion del apartado h) del articulo 31, pero no con
respecto a la obligacion de conferir la duracion de la proteccidn establecida en € articulo 33. Este
argumento se basa en € concepto de que, a diferencia de los derechos otorgados por una patente, que

6.51
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6.54  Nuestra interpretacion se ve confirmada por la nota de pie de pagina 3 del Acuerdo sobre los
ADPIC®, que forma parte del contexto global del parrafo 2 del articulo 70. La redaccion de la nota 3
sugiere que la proteccion concedida a los titulares de derechos de propiedad intelectual es ampliay no
expresa ni da a entender que determinados derechos u obligaciones pueden separarse y considerarse
aidadamente. En particular, y en lo que resulta pertinente en la presente diferencia, la expresion
"aspectos relativos [a] alcance” de los derechos de propiedad intelectual se refiere, entre otras cosas,
aladuracién de la proteccidn y confirma que la duracién de la proteccién (de una patente, entre otros
derechos de propiedad intelectua) debe protegerse juntamente con los derechos exclusivos
comprendidos en e acance de una patente, segin lo dispuesto en € articulo 28.

6.55 Por las razones expuestas anteriormente, constatamos que € Canada debe aplicar la
obligacion prevista en € articulo 33 a las invenciones protegidas por las patentes concedidas con
arreglo a la antigua Ley a 1° de enero de 1996, y confirmamos nuestra constatacion preliminar
expuestaen e parrafo 6.36.

3. Conclusion general con respecto al articulo 70

6.56 Constatamos que los Estados Unidos han establecido una presuncion prima facie de que €
parrafo 2 del articulo 70 se aplica a las invenciones protegidas por |as patentes concedidas con arreglo
a la antigua Ley que estaban en vigor a 1° de enero de 1996 vy, por tanto, exige que los paises
desarrollados Miembros apliquen las obligaciones pertinentes derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC
a dichas invenciones a partir de esa fecha. Por las razones expresadas anteriormente, rechazamos €l
argumento del Canada de que la norma de no retroactividad consagrada en el parrafo 1 del articulo 70
sea la disposicion gplicable a las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la
antigua Ley que estaban en vigor en la fecha de aplicacion del Acuerdo con € fundamento de que
dichas patentes habian sido concedidas de conformidad con un "acto administrativo” del Comisario de
Patentes. Por estarazon, € parrafo 1 del articulo 70 no prevalece ante el parrafo 2 del mismo articulo,
a pesar de la frase introductoria "[s]lavo disposicion en contrario”. También rechazamos €
argumento del Canada de que € parrafo 2 del articulo 70 no exige que los Miembros apliquen las
obligaciones previstas en e articulo 33 a las invenciones protegidas por patentes concedidas con
arreglo alaantigua Ley. Por lo tanto, confirmamos nuestra constatacion de que, en € contexto de la
presente diferencia, la "materia’ se refiere a las invenciones que cumplen los requisitos de
patentabilidad establecidos en e parrafo 1 del articulo 27 y que las patentes congtituyen una forma de
proteccidn de esas invenciones, con € resultado de que la expresion "materia[...] que esté protegida’,
tal como se la emplea en @ parrafo 2 dd articulo 70 incluye las invenciones protegidas por patentes,
esto es, las invenciones patentadas. Habida cuenta de esta constatacion, € Canada estaba obligado a
aplicar las obligaciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC, con inclusion de las establecidas en
laseccion 5 de la Parte Il del Acuerdo, que comprende € articulo 33, alas invenciones protegidas por
las patentes concedidas con arreglo ala antigua Ley que estaban en vigor € 1° de enero de 1996.

C. CONFORMIDAD DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE PATENTESDEL CANADA CON EL ARTICULO 33
DEL ACUERDO SOBRE LOSADPIC

6.57 En lapresente seccion examinaremos S € articulo 45 de la Ley de Patentes del Canada esta
en conformidad con € articulo 33 del Acuerdo sobrelos ADPIC. Antes de evaluar la conformidad del
articulo 45 con € articulo 33, se indican a continuacion los principaes argumentos expuestos por las
partes.

33 Observamos que en la nota de pie de pagina 3 se describe la "proteccién” "a los efectos de los
articulos 3y 4" del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, consideramos que la nota de pie de pagina puede
servir como contexto parainterpretar la proteccion que se debe ofrecer alos derechos de propiedad intelectual.



WT/DS170/R
Pagina 20

1. Argumentos de las partes

6.58 LosEstados Unidos sostienen que e Acuerdo sobre los ADPIC exige que el Canada confiera
un periodo de proteccion mediante patente que tenga una duracion de a menos 20 afios contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud. Los Estados Unidos aducen que e significado liso y
[lano del articulo 33 indica que € periodo de proteccion establecido en € articulo 33 es un plazo
minimo y gue esta interpretacion se apoya contextualmente en € parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo
sobre los ADPIC, en € que se dispone que "los Miembros podran prever [...], aunque no estaran
obligados a ello, una proteccién més amplia que la exigida por € presente Acuerdo”. Con respecto a
las patentes cuyas solicitudes se presentaron antes del 1° de octubre de 1989 y que fueron concedidas
en un plazo inferior a tres afios por e Comisario de Patentes canadiense y que estaban en vigor en la
fecha de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados Unidos aegan que & Canada infringe
el articulo 33y & parrafo 2 dd articulo 70 porque € periodo de proteccion de 17 afios contados desde
la fecha de concesion de la patente, conferido por € articulo 45 de la Ley de Patentes del Canada,
expira a menudo antes de transcurridos 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la
solicitud.

6.59 Los Estados Unidos sostienen que € Canada infringe € Acuerdo sobre los ADPIC con
respecto atodas y a cada una de las patentes cuyo periodo de proteccion esinferior a 20 afios contados
desde la fecha de presentacidn de la solicitud. En lo que respecta a las patentes expedidas después de
un tramite de exactamente tres afios, los Estados Unidos observan que no existe ninguna diferencia
entre la duracion de la proteccion conferida por € Canada y la exigida por € Acuerdo sobre los
ADPIC. Los Estados Unidos observan que s una patente requirié méas de tres afios para su concesion
laduracion de la proteccidn seria més larga que la exigida

6.60 Refiriéndose a las cifras indicadas en e péarrafo 2.10, los Estados Unidos observan que, a
1° de enero del afio 2000, 66.936 patentes concedidas con arreglo ala artigua Ley expirarian antes de
la fecha en que expirarian s € Canada hubiese conferido un periodo de proteccién de 20 afios
contados desde la fecha de presentacion de la solicitud. Los Estados Unidos aducen que
histéricamente el 50 por ciento de las solicitudes de patentes presentadas en el Canad& corresponden a
solicitantes estadounidenses. Por lo tanto, los Estados Unidos estiman que bastante mas de
33.000 titulares de patentes estadounidenses disponen actualmente de patentes cuya duracion es
inferior alaexigida por e Acuerdo sobre los ADPIC.

6.61 Los Estados Unidos observan que, en virtud de la Convenciéon de Viena, "toda practica
ulteriormente seguida’ en la aplicacion de un Acuerdo puede establecer "€l acuerdo de las partes
acerca de la interpretacion dd tratado”. En este caso, segun los Estados Unidos, la préactica estatal de
otros paises desarrollados Miembros de la OMC d aplicar los articulos 33y 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC demuestra cua es € periodo de proteccion mediante patente que otros Miembros han
considerado exigidos legamente por e Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos observan a
este respecto que, ademés de los propios Estados Unidos, Audtraia, Alemania, Grecia, Nueva
Zdandia y Portuga han modificado sus leyes para gjustarse a periodo de proteccion de 20 afios
contados desde |a fecha de presentacion de la solicitud.

6.62 E Canadareplicaqued articulo 45 de la Ley de Patentesdel Canada ofrece alos titulares de
derechos de patente una proteccion "efectiva’ para € "privilegio y los derechos de propiedad
exclusivos' que es "equivaente o superior" a periodo de proteccion del "privilegio y los derechos de
propiedad exclusivos' ofrecido por € articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

6.63 El Canada dega que € articulo 33 no establece una proteccion minima de 20 afios para €
"privilegio y los derechos de propiedad exclusivos' porque e periodo indicado en € articulo 33 se
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parrafo 2 del articulo 62 reconoce que € periodo indicado en € articulo 33 se vera reducido por los
procedimientos razonables que constituyan requisitos previos a la concesion de una patente.

6.64 El Canada aduce que cuando normamente, como sucede en € Canada con respecto a las
patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley, se requieren cinco afios para completar €
procedimiento de examen de una patente cuyo periodo de proteccién esta relacionado con la fecha de
presentacion de la solicitud, e periodo de exclusividad se vera reducido en consecuencia. Como €
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que, en virtud del articulo 30 de la antigua Ley, |os solicitantes pueden retrasar € tramite de la patente
por un plazo de hasta 42 meses. El articulo 73 prevé otros 12 meses de retraso. Cuando |0s retrasos
disponibles en virtud de los articulos 30 y 73 se suman a periodo de proteccion mediante patente de
17 afos, la duracion total de la proteccion disponible es de 21,5 afios contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud, ademas de otros retrasos que pueden producirse en € procedimiento de
examen.

6.74  El Canada sostiene que un periodo de proteccion mediante patente de 20 afios contados desde
la fecha de presentacion de la solicitud ha estado disponible universalmente, y que d articulo 33 no
exige que los Miembros impongan un periodo de proteccién mediante patente de 20 afios contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud, contrala preferencia manifestada del solicitante.

6.75 El Canada considera que ha actuado dentro del @mbito de libertad concedido a los Miembros
por e parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC para "establecer [...] € método adecuado
para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en e marco de su propio sistema y préctica
juridicos'. De forma compatible con € criterio juridico establecido en € asunto India - Patentes, €l
Canada sostiene que e "medio" por € cual puso a disponibilidad € periodo de proteccion mediante
patente previsto en € Acuerdo sobre los ADPIC, de 20 afios contados desde la fecha de presentacion
de lasolicitud, se proporciond sobre una "solida base lega".

6.76  Los Estados Unidos responden que laley canadiense no brinda una sdlida base legd para que
los solicitantes de patentes que presentaron sus solicitudes antes del 1° de octubre de 1989 obtengan
un periodo de proteccion que no expire antes de transcurridos 20 afios contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud. Los Estados Unidos sostienen que las disposiciones legales citadas por €
Canada -los articulos 30 y 73 de la antigua Ley- no proporcionan esa base.

6.77 Los Estados Unidos aducen que un solicitante de patente con arreglo a la antigua Ley podia
obtener un periodo de proteccion de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud s
abandonaba efectivamente la solicitud no sblo una vez, sino dos. Ademas, sostienen los Estados
Unidos, después de abandonar dos veces su solicitud durante un periodo de tiempo maximo, y

i) El solicitante puede conseguir el retraso del procedimiento simplemente solicitandolo al
funcionario encargado del examen de las patentes. Segun mi experiencia personal, no
€on0zco ningun caso en que se hayarechazado tal peticion.

i) Un medio sencillo pararetrasar lasolicitud es que el solicitante espere hasta la finalizacion de
cada plazo aplicable para realizar un acto determinado. Por gemplo, el solicitante puede
esperar hasta que finalice el periodo de seis meses para responder a cada informe emitido por
el funcionario de la oficina y hasta el final del periodo de seis meses para pagar la tasa
definitiva antes de la concesion de la patente.

iii) El solicitante puede también no responder al informe presentado por el funcionario dentro del
plazo de seis meses posterior alaemision de eseinforme. La consecuenciade ello sera que se
considerara que la solicitud ha sido abandonada; no obstante, una solicitud abandonada se
puede volver aactivar dentro del plazo de 12 meses.

iv) Un solicitante puede ademés no pagar latasa (El solidmniti6.750 TD 0.130lo al)541836 Tw ar dentro dn los
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6.86
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6.89 Como € articulo 33 obliga a los Miembros a conferir un periodo de proteccién minimo que
no expire antes de transcurridos 20 afos contados desde la fecha de presentacion de la solicitud, y
como las cifras estadisticas precedentes demuestran que existe un nimero de hasta 66.936 patentes
concedidas con arreglo a la antigua Ley que existian en la fecha de aplicacion del Acuerdo sobre los
ADPIC -y gue seguian existiendo € 1° de enero del afio 2000- que expirarian antes de transcurridos
20 afnos contados desde la fecha de presentacidn de la solicitud, a pesar del pago de todas |as tasas de
mantenimiento, constatamos con caracter preliminar que € articulo 45 es incompatible con €
articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.*®

b) Examen del argumento del Canada sobre la equivaencia
i) El periodo de proteccion "efectiva’ para e "privilegio y los derechos de propiedad
exclusivos'

6.90 El Canadaexpuso € argumento de que € articulo 45 esta en conformidad y es compatible con
e articulo 33 porque € plazo de 17 afios de proteccion "efectiva’ otorgada d "privilegio y los
derechos de propiedad exclusivos' por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley es
"equivalente o superior" a periodo de "privilegio y derechos de propiedad exclusivos' otorgado por €
articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.* El Canada formul6 este argumento basandose en € hecho

“8 |os Estados Unidos alegaron que el apartado b) del parrafo 3 del articulo 31 de la Convencién de
Viena autoriza a los intérpretes de un tratado a tener en cuenta la "préactica ulteriormente seguida’ para
determinar "el acuerdo de las partes acerca de la interpretacion del tratado” y mencionaron seis paises
desarrollados Miembros, incluidos los Estados Unidos, que habian modificado sus leyes para aplicar el Acuerdo
sobre los ADPIC. En relacion con la "préctica ulteriormente seguida’, el Organo de Apelacion expreso en el
asunto Japdn - Bebidas alcohdlicas, que "en esencia la préctica ulteriormente seguida en la interpretacion de un
tratado radica en una serie "concordante, comin y coherente" de actos [...] que bastan para determinar un
modelo discernible que lleve implicito el acuerdo de las partes acerca de su interpretacion”. A los fines de la
presente diferencia, no consideramos necesario formular una constatacion acerca de si existe una "practica
ulteriormente seguida’ para determinar el requisito del articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC y para
determinar si el articulo 45 de la Ley de Patentes del Canadé esta en conformidad con el articulo 33.

9 Tomamos nota del argumento del Canada de que las partes en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte ("TLCAN") aceptaron la equivalencia sustantiva de la proteccion ofrecida por los dos tipos
de periodos de proteccion. La disposicion pertinente del TLCAN citada por el Canada establece que "[c]ada
Parte establecera un plazo de proteccion para las patentes de un minimo de 20 afios desde la fecha de
presentacién de la solicitud o de 17 desde lafecha del otorgamiento”. No consideramos que esta disposicion del
TLCAN significa que el articulo 45 de la Ley de Patentes canadiense y el articulo 33 del Acuerdo sobre los
ADPIC ofrecen una proteccion sustantiva equivalente. Observamos a este respecto que el Grupo Especia que
examino el asunto Estados Unidos - Restricciones a la importacién de atan, documento del GATT DS29/R, de
20 de mayo de 1994 (no adoptado) determind lo siguiente, en relacion con el apartado a) del parrafo 3 del
articulo 31 de laConvencion de Viena:

"El Grupo Especia recordd que la Convencion de Viena estipula una regla general de
interpretacion (articulo 31) y unos medios de interpretacion complementarios (articulo 32). El
Grupo Especial examind primeramente si, en virtud de laregla general de interpretacion de la
Convencion de Viena, los tratados aludidos podian tomarse en consideracion a los efectos de
interpretar el Acuerdo General. Laregla general estipula que "todo acuerdo ulterior entre las
partes acerca de lainterpretacion del tratado o de la aplicacion de sus disposiciones' es uno de
los elementos pertinentes para la interpretacion de ese tratado. Ello no obstante, el Grupo
Especial observd que los acuerdos citados por las partes en la diferencia eran acuerdos
bilaterales o plurilaterales no concertados entre |las partes contratantes del Acuerdo General, y
gue no eran aplicables a la interpretacion del Acuerdo General ni a la aplicacion de sus
disposiciones. De hecho, muchos de | os tratados aludidos no podian ser aplicables por cuanto
habian sido concertados antes de la negociacion del Acuerdo General. El Grupo Especial
observé asimismo que, en virtud de la regla general de interpretacion de la Convencion de
Viena, debe tenerse en cuenta "toda préctica ulteriormente seguida en la aplicacion del tratado
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de que € periodo que transcurre entre la fecha de presentacidn de la solicitud y la expedicion de la
patente reduce necesariamente € periodo de proteccion mediante patente en |os casos en que, como
sucede en € articulo 33, € periodo de proteccion se cacula a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud.®® Como € tiempo que transcurre entre la fecha de presentacion de la solicitud y la
expedicién de la patente tiene en € Canada un promedio de cinco afios, @ Canada sostuvo que €
titular de un derecho de patente obtendra sdlo 15 afios de "privilegio y derechos de propiedad
exclusivos' con arreglo a un sistema que otorgue un periodo de proteccion de 20 afios contados desde
la fecha de presentacion de la solicitud, mientras que € articulo 45 otorga a solicitante que obtiene
una patente un periodo constante de 17 afios de proteccién para € "privilegio y los derechos de
propiedad exclusivos'.

691 El Canada sostuvo que, como e periodo de tiempo que transcurre entre la fecha de
presentacion de una solicitud y la fecha de expedicién de la patente varia, € periodo de proteccion
mediante patente previsto por € articulo 33 no es un periodo minimo fijo de 20 afios, sino "un periodo
variable inferior a 20 afios'.> El Canada adujo que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC
sabian que € periodo de proteccion seria "un periodo variable inferior a 20 afios', lo que se deduce
del hecho de que & parafo 2 del articulo 62 exige que los procedimientos correspondientes al
otorgamiento o registro de los derechos de propiedad intelectual se redicen "dentro de un periodo
razonable, afin de evitar que € periodo de proteccion se acorte injustificadamente'”.

6.92 No hay ningin apoyo textua o contextua para la interpretacion canadiense de que €l
articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros otorguen a los titulares de derechos
de patente un periodo de proteccion “efectiva’ para € "privilegio y los derechos de propiedad
exclusivos'. El texto liso y llano del articulo 33 dispone que la "proteccién conferida por una patente
no expirard antes de que haya transcurrido un periodo de 20 afios contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud". Interpretar que € texto dd articulo 33 significa un periodo de
protecciéon "efectiva’ para € "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos' exigiria que €
intérprete del tratado leyera en e texto palabras que no estdn en &7 y, como obsarvo @ Organo de
Apelacion en d asunto Japon - Bebidas alcohdlicas®, dlo serfa contrario a la norma segin la cud "la
interpretacion se basara fundamentalmente en € texto del tratado”.>*
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daria lugar a resultados no razonables, segun los cuales un periodo de proteccion mediante patente
gue expirase antes de transcurridos 20 afios desde la fecha de presentacion de la solicitud estaria en
conformidad con € articulo 33.

6.93 El Canada adega asmismo que podria mantener € periodo de proteccidn de 17 afios contados
desde la fecha de concesion de la patente previsto en la antigua Ley, a aplicar é Acuerdo sobre los
ADPIC, basandose en la libertad concedida a los Miembros por € parafo 1 del articulo 1 para
"establecer [...] € méodo adecuado para aplicar las disposiciones dd [...] Acuerdo en € marco de su
propio sistema y préactica juridicos'. El Canada formula este argumento porque, en su opinion, las
"disposiciones [del] Acuerdo” pertinentes en este caso silo exigen un periodo variable de proteccidn
efectiva, que se puede deducir de la interpretacion conjunta del articulo 33 y del péarrafo 2 del
articulo 62, lo que eliminaria las obligaciones relativas a las fechas de comienzo o de expiracion.

6.94  Nuestra opinion es diferente. El articulo 33 contiene una obligacion relativa a la fecha més
temprana de expiracion de las patentes que se puede establecer, y € péarrafo 2 dd articulo 62 contiene
una obligacion distinta que prohibe los procedimientos de adquisicién de patentes que den lugar a que
se acorte injustificadamente @ periodo de proteccion. Reconocemos que € texto de estas dos
disposiciones permite cierto acortamiento. No obstante, € parrafo 1 del articulo 1 autoriza a los
Miembros a establecer libremente e método adecuado para aplicar esos dos requisitos especificos,
pero no para hacer caso omiso de uno de ellos en la aplicacion de otra supuesta obligacion relativa ala
duracion de la proteccion efectiva

6.95 Por otra parte, e parrafo 2 dd articulo 62 no respalda e argumento del Canada de que su
obligacion consiste en conferir un periodo de proteccién cuya duracion total sea equivaente a un
periodo variable de proteccion real o efectiva con arreglo a la "férmula’ de los 20 afios contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud. El parrafo 2 del articulo 62 sdlo se refiere a la
"adquisicion” de un derecho de propiedad intelectual y a los procedimientos de "otorgamiento o
registro”, todo lo cual se refiere a comienzo de periodo de proteccién conferido y no a su fecha de
expiracion. Esa disposicion reconoce cierto acortamiento del periodo de proteccion que puede ocurrir
debido a su inicio tardio, pero no admite la reduccion en ningln otro momento de ese periodo,
incluida su fecha de expiracion. Esto se aplicaa fortiori s se tiene en cuenta e requisito expreso del
articulo 33 relativo a la fecha de expiracion. El Canadad menciono también los parrafos 1y 4 del
articulo 62, que establecen procedimientos que pueden poner fin a la proteccion de determinadas
invenciones en € caso de que no se paguen las tasas de mantenimiento o por revocacion o
cancelacion, antes de la expiracion del periodo de proteccion conferido.>® Estos son precisamente los
procedimientos involucrados en la palabra "conferida’ (“available” en la version inglesa) del
articulo 33, y que se deben tener en cuenta a calcular la duracién de la proteccion conferida.  Por
consiguiente, constatamos que la defensa del Canada basada en la "equivalencia' de los periodos de
proteccion no modifica nuestra constatacion de que € articulo 45 es incompatible con € articulo 33.

i) Periodo "normal o medio" de tramite

6.96 El Canada hizo referencia al periodo "medio" de tramite de las patentes concedidas con
arreglo a la nueva Ley para respaldar su argumento de que € periodo de proteccion "efectiva’
conferido por € articulo 45 es equivalente o superior a periodo de proteccién conferido por e
articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC>® Consideramos que esto, juntamente con los factores
mencionados por ambas partes en sus respuestas respectivas a la pregunta N° 1 del Grupo Especidl,
puede ayudarnos a interpretar la expresén "que € periodo de proteccion se acorte

%5 Respuesta del Canada a la pregunta N° 29 del Grupo Especial.

¢ Primera comunicacion del Canadd, parrafos 78 y 81; primera comunicacion oral del Canada,
parrafos 22y 26.
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injustificadamente”, que figura en € parafo 2 del articulo 62. Sin embargo, teniendo en cuenta
nuestras constataciones de los parrafos 6.94 y 6.95, no es menester que decidamos qué constituye un
acortamiento injustificado.

6.97 Observamos que e Canada hizo referencia a las estadisticas relativas a periodo medio de
trmite de las patentes concedidas con arreglo ala antigua Ley, que hemos citado en los parrafos 2.6 a
2.11 del presente Informe, segun las cuales se habia conferido a aproximadamente e 60 por ciento de
las patentes y solicitudes de patente tramitadas con arreglo a la antigua Ley -tanto a 1° de octubre
de 1996 como a 1° de noviembre de 1999- un periodo de proteccién que expiraba en una fecha
posterior a la exigida por € articulo 33, mientras que no se habia conferido ta periodo a
aproximadamente el 40 por ciento de ellas. Observamos también que € Canada ha hecho hincapié en
gue no aegaba que € articulo 45 fuera compatible con € articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC
basdndose en que € promedio globa de los periodos de proteccion correspondientes a las patentes y
solicitudes de patentes tramitadas con arreglo a la antigua Ley que estaban en vigor en la fecha de
aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC cumplian la norma minima del articulo 33.>" No obstante,
consideramos Util descartar en los parrafos siguientes toda idea de que se puedan utilizar cifras
promedio para justificar € argumento de la equivalencia, teniendo en cuenta especiamente que el
Canada se basa en € periodo medio de tramite de las patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley
para respadar su argumento de que € periodo de proteccion conferido con arreglo a articulo 45 es
equivalente o superior a periodo de proteccion conferido por e articulo 33, y teniendo en cuenta
ademés que € Canada utiliza € periodo medio de tramite de dos a cuatro afios de las patentes
concedidas con arreglo a la antigua Ley para formular la misma aegacion en relacion con €
articulo 33.

6.98 Tenemos presente que & Grupo Especia que examiné €@ asunto Estados Unidos -
Articulo 337 dela Ley Arancelaria de 1930 rechaz6 "toda idea de compensar € trato menos favorable
[...] con €l trato mas favorable”, asi como su declaracion de que € trato més favorable sblo deberia ser
tomado en consideracion S siempre compensara € elemento de trato menos favorable
Concretamente, e Grupo Especia

"[...] rechazé toda idea de compensar € trato menos favorable dado a unos productos
con € trato mas favorable dado a otros. Si se aceptara esa nocion, se autorizariaalas
partes contratantes a incumplir la mencionada obligacion en un caso, o incluso con
respecto a una parte contratante, basdndose en que concedian un trato favorable en
algunos otros casos, 0 a otra parte contratante. Esa interpretacion produciria una gran
incertidumbre acerca de las condiciones de competencia entre los productos
importados y los naciondes y frustraria asi € propésito a que responde €
articulo 111."%°

6.99 Existen entre las patentes diferentes periodos de tramite porque € periodo de examen
requerido para andlizar los criterios establecidos en e parrafo 1 del articulo 27 a los €efectos de la
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para su expedicion, su periodo de proteccion, calculado desde la fecha de presentacion de la solicitud,
expiraria después de transcurridos 19 afios -y no 20- contados desde la fecha de presentacion de la
solicitud, que es la fecha de expiracion mas temprana que se debe conferir con arreglo a articulo 33.
Para cumplir la norma enunciada en € caso asunto Estados Unidos - Articulo 337, todas las patentes
concedidas con arreglo a la antigua Ley deberian haber tenido un periodo de proteccion que no
expirase antes de transcurridos 20 afios contados desde la fecha de presentacién de la solicitud. No
cabe suponer que todas las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley tuvieron un periodo de
tramite de tres afios 0 mas y, por tanto, un periodo de proteccién que no expirase antes de
transcurridos 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud porque una cifra
promedio de dos a cuatro afios abarca necesariamente periodos mas breves, que dan lugar a patentes
con un periodo de proteccion que expiraria antes de transcurridos 20 afios contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud. De hecho, las partes coinciden en que muchas de las patentes concedidas
con arreglo a la antigua Ley, incluidas muchas que alin estan en vigor, expiraran antes de transcurrido
un periodo de 20 afios contados desde |a fecha de presentacion de la solicitud.®

6.100 Por lo tanto, incluso s se pudiera interpretar que € articulo 33 autoriza a los Miembros a
conferir un periodo de proteccion "efectiva’ mediante patente para € "privilegio y los derechos de
propiedad exclusivos’, no consideramos justificado ningin argumento en € sentido de que €
articulo 45 confiere un periodo equivaente o superior a periodo de proteccion prescrito en €
articulo 33, sobre la base de un periodo medio de tramite y una fecha de expiracion resultante de la
proteccion conferida por e articulo 45. Con respecto a argumento relativo a la equivaencia,
constatamos que € periodo de proteccion previsto en € articulo 45 es incompatible con la norma
minima del articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC porque en € cédculo del periodo medio de
proteccidn efectiva existen patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que tienen un periodo de
proteccidn que expira antes de transcurridos 20 afios contados desde la fecha de presentacién de la
solicitud.

C) Examen del argumento del Canada relativo a la " disponibilidad”

6.101 Para determinar s e Canada confirié un periodo de proteccion que no expirase antes de
transcurridos 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud, examinaremos en
primer lugar e sentido corriente de la palabra inglesa "available® en su contexto. Después
examinaremos S los retrasos sugeridos dan lugar a que e periodo de proteccion "se acorte
injustificadamente”, segin lo dispuesto en e parrafo 2 del articulo 62, y S congtituyen procedimientos
"innecesariamente complicados 0 gravosos' segun lo dispuesto en € parafo 2 dd articulo 41,
incorporado por lareferencia existente en € parrafo 4 dd articulo 62. Posteriormente, evaluaremos €
mérito del argumento canadiense, de que antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC en
el Canadd, se conferia un periodo de proteccién que no expiraba antes de transcurridos 20 afios
contados desde la fecha de presentacidn de la solicitud.

i) ¢Cabe considerar que la proteccién conferida ("available") por € articulo 45 de la Ley de
Patentes del Canada no expiraba antes de transcurridos 20 afios contados desde |a fecha de
presentacion de la solicitud?

6.102 Como laobligacion del intérprete de un tratado consiste en primer lugar en interpretar € texto
atendiendo a su sentido corriente, en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin, examinaremos
en primer lugar € sentido corriente de la palabra "available", ta como se la emplea en la versiéon
inglesa del articulo 33. En € Black's Law Dictionary se define la paabra "available' como "having
sufficient force or efficacy; efectud; valid' ®? y la palabrainglesa "valid" significa a su vez "having

61 véanse los parrafos 2.8 y 2.10.

%2 Black's Law Dictionary (West Publishing Co., 1979), pagina 123.
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legal strengh or force[...] incapable of being rightfully overthrown or set aside".®® El significado dela
palabra "available’, segin € diccionario, sugeriria que los titulares de patentes disponen de pleno
derecho de un periodo de proteccion que no expire antes de transcurridos 20 afios contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud.

6.103 Nos referiremos en primer lugar ala explicacion ofrecida por € Canadd, de que un solicitante
de patente podria obtener retrasos informales simplemente solicitando a funcionario encargado del
examen de las patentes "que colocara la solicitud en un lugar més retrasado en lafila de solicitudes en
espera del examen".* Estos retrasos informales, segiin € Canadd, eran concedidos sin excepcion, y
con carécter discrecional, por e funcionario encargado del examen de las patentes®®  Segin el
argumento del Canada, un solicitante de patente deberia recurrir a técticas dilatorias para obtener €
periodo de proteccion estipulado en € Acuerdo sobre los ADPIC, que no expirase antes de
transcurridos 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud. Aunque € Canadé ha
afirmado que esas peticiones de retrasos nunca se han denegado, resulta evidente que € funcionario
encargado del examen de las patentes tenia facultades discrecionales para conceder 0 no € retraso
necesario a fin de que € solicitante de la patente pudiera prolongar la duracion de la proteccion
mediante patente a fin de que no expirase antes de transcurridos 20 afios contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud. En resumen, con arreglo ala antigua Ley estos retrasos informales no se
concedian alos solicitantes de patentes de pleno derecho.

6.104 El Canada sostuvo que, ademas de la posibilidad de solicitar informalmente los retrasos a
funcionario encargado del examen de las patentes, existen retrasos establecidos en la ley que un
solicitante de patente puede utilizar para obtener un periodo de proteccion de 20 afios contados desde
la fecha de presentacion de la solicitud.®®  Segin & Canadd, & pérrafo 1) del articulo 30 prevé un
plazo de 12 meses para completar € tramite de una solicitud después de su presentacion, y de 6 meses
para tramitar la solicitud después del aviso de que € funcionario encargado del examen de las
patentes ha adoptado medidas. La solicitud se considera abandonada s no se cumplen estos dos
plazos. El parafo 2) de articulo 30 otorga a solicitante otro retraso, al establecer un periodo de
12 meses para volver a activar una solicitud abandonada. Sumando los 12 meses correspondientes a
tramite de la solicitud més otros 12 meses para volver a activarla en € caso de que no se haya
tramitado la solicitud dentro del periodo fijado, més 6 meses para proseguir € tramite y otros
12 meses para volver a activar la solicitud s no se harealizado € tramite dentro del plazo de 6 meses,
el total de los retrasos es de 42 meses, 0 sea de 3 afiosy medio.

6.105 El articulo 73 de la antigua Ley prevé un segundo retraso legal. Este articulo establece un
plazo de hasta 6 meses para pagar |as tasas prescritas, previo aviso dado bajo pena de caducidad. Una
solicitud declarada caduca se puede restablecer, pagando |as tasas estipuladas, dentro de los 6 meses
posteriores a la fecha en que se debid efectuarse @ pago. Por lo tanto, se dispone de otro afio de
retraso con respecto a la fecha de presentacion de la solicitud. Si se suman |os retrasos disponibles en
virtud de los articulos 30 y 70 a periodo de proteccién de 17 afios establecido para las patentes, el
retraso total disponible legadmente es de 21,5 afios contados desde la fecha de presentacion de la
solicitud. El periodo total de retraso de 54 meses no incluye € tiempo necesario para que €
funcionario encargado de examinar las patentes lleve a cabo e examen de la solicitud ni otros retrasos
gue puedan resultar de la peticion de otras informaciones.

%3 | bid., pagina 1390.
%4 Respuesta del Canada ala pregunta 31 a) del Grupo Especial.
%5 Respuesta del Canada ala pregunta 31 b) del Grupo Especial.

%5 Primera comunicacion oral del Canadd, parrafo 42.
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El parafo 2 del articulo 41 dispone:

"Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad
intelectual seran justos y equitativos. No seran innecesariamente complicados o
gravosos, ni comportarén plazos injustificables o retrasos innecesarios.” (cursivas
afadidas)

6.117 A nuestro juicio, exigir a los solicitantes que recurran a retrasos tales como € abandono, la
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acuerdo con esta opinién. De conformidad con € parrafo 1 del articulo 65, e Canada qued6 obligado
aaplicar € articulo 33 € 1° de enero de 1996. Segun nuestro criterio, ningun Miembro puede aplicar
una obligacion haciendo referencia a una situacion que habia dejado de existir con respecto a las
patentes concedidas con arreglo ala antigua Ley en e momento en que se hizo aplicable la obligacion
de conferir un periodo de proteccion que no expirase antes de transcurridos 20 afios contados desde la
fecha de presentacién de la solicitud. En consecuencia, la supuesta disponibilidad en € Canadg, antes
del 1° de octubre de 1992, de un periodo de proteccion que cumplia € requisito descrito en €
articulo 33 es insuficiente para dar cumplimiento ala obligacion del Canada de aplicar € articulo 33 a
partir del 1° de enero de 1996.

6.121 De mismo modo, aungue los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley antes del
1° de octubre de 1992 pudieran obtener un periodo de proteccion mediante patente que expirase en un
plazo de 20 afios 0 mas contados desde |a fecha de presentacidn de la solicitud, recurriendo a retrasos
infformaes en € trdmite de la patente y a procedimientos legdes de nueva activacion y
restablecimiento de la solicitud, esos solicitantes no podian haber sabido que tenian derecho a que se
les confiriese ese periodo de proteccion porque € Acuerdo sobre los ADPIC ain no habia entrado en
vigor o ni siquiera se habia concluido. Por lo tanto, la decisién de muchos de esos solicitantes de
patentes de no procurar tales retrasos se adoptd sin tener ese conocimiento y no puede ser considerada
como una decision de renunciar a derecho de obtener un periodo de proteccion que expirase después
delo previsto en € Acuerdo sobre los ADPIC.

VIl. CONCLUSIONESY RECOMENDACION
7.1 Sobre la base de las constataciones precedentes, concluimos que:

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

ii) el articulo 45 de la Ley de Patentes del Canada no confiere un periodo de proteccion
que no expire antes de transcurridos 20 afios contados desde la fecha de presentacion
de lasolicitud, seguin lo dispuesto en € articulo 33.

7.2 Por consiguiente, & Grupo Especial recomienda que e Organo de Solucién de Diferencias
pida al Canada que ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que le incumben en
virtud del Acuerdo sobre la OMC.
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ANEXO 1.1
PRIMERA COMUNICACION DE LOS ESTADOS UNIDOS
(18 de noviembre de 1999)
Il INTRODUCCION
1 Este asunto es sumamente sencillo. En los articulos 33y 70 del Acuerdo dela OMC sobre los

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectua relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los
ADPIC), se dispone que todos los Miembros de la OMC deberan establecer un periodo de proteccion
mediante patente de por 1o menos 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud de
patente. En e caso de un grupo considerable de patentes, el Canada aplica un periodo que en muchas
ocasiones es mas breve: de 17 afios, segun los cdculos, a partir de la fecha en que se expide la
patente. Un periodo de 17 afios desde la expedicidn no es o mismo que un periodo de 20 afios desde
la presentacion de la solicitud. Cuando las solicitudes de patente quedan pendientes de tramite
durante menos de 3 afios antes de la expedicidn, € periodo de 17 afios es inferior. Por consiguiente,
en lo que se refiere a un nimero considerable de patentes existentes, € Canada infringe € Acuerdo
sobre los ADPIC a no establecer un periodo de patente suficiente.

I. ANTECEDENTESDE HECHO

2. Los hechos de este asunto son claros y no han sido impugnados. La Ley de Patentes
canadiense dispone que la duracion de las patentes basadas en solicitudes presentadas antes del 1° de
octubre de 1989 sera de 17 afios contados desde |a fecha en que se expida la patente. En el caso delas
patentes basadas en solicitudes presentadas en esa fecha o después de €ela, la duracion de la
proteccién serd e periodo minimo de 20 afios contados desde la fecha de presentacidn de la solicitud
previsto en € Acuerdo sobre los ADPIC. Los articulos 44 y 45 de la Ley de Patentes canadiense
estén exentos de toda ambigliedad y disponen lo siguiente:

44. A reserva dd dispuesto en d articulo 46, cuando se presente una solicitud de
patente con arreglo a esta Ley e 1° de octubre de 1989 o después de esa fecha, €
periodo establecido para la duracion de la patente serd de 20 afios contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud.

45. A reserva de lo dispuesto en € articulo 46, € periodo establecido para la
duracién de cada patente expedida con arreglo a esta Ley sobre la base de una
solicitud presentada antes del 1° de octubre de 1989 sera de 17 afios contados desde la
fecha en que se expida la patente.

3. En general, la medida en que un periodo de proteccion mediante patente de 17 afios contados
a partir de la expedicion puede ser inferior d periodo de 20 afios contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud previsto en e Acuerdo sobre los ADPIC varia segin las patentes. La
diferencia depende totalmente del tiempo que transcurre entre la fecha de presentacion de la solicitud
de una determinada patente y la fecha de expedicion de esa patente. Como simple cuestion de
aritmética, en € caso de cualquier patente expedida menos de 3 afios después de la fecha de
presentacion de su solicitud, € periodo de 17 afios a partir de la expedicion establecido por € Canada
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esinferior a periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacién de la solicitud previsto en €
Acuerdo sobre los ADPIC. El Canada infringe e Acuerdo sobre los ADPIC en € caso de todas y
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Industria del Canadd, declard: "Debemos conceder a todos los titulares de patentes, ya se refieran
éstas a productos farmacéuticos o no, un periodo de patente minimo de 20 afios.".”

[11.  ANTECEDENTESDE PROCEDIMIENTO

8. Los Estados Unidos solicitaron la celebracion de consultas sobre este asunto € 6 de mayo
de 1999 y formularon al Canad& preguntas por escrito € 21 de ese mes. Las consultas se celebraron
el 11 de junio de 1999 y estuvieron centradas en las respuestas del Canada a las preguntas de los
Estados Unidos y en la cuestion juridica que se expone en esta comunicacion.  Las consultas no
dieron lugar a una solucion de la diferencia.  Los Estados Unidos solicitaron por primera vez €
establecimiento de un grupo especia en la reunion del Organo de Solucion de Diferencias que tuvo
lugar & 26 de julio de 1999. El Grupo Especia se establecio € 22 de septiembre de 1999 y fue
congtituido e 22 de octubre de ese afio.

IV. ANALISISJURIDICO

9. En € articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC se describe € periodo de proteccién mediante
patente previsto en ese Acuerdo. El articulo 70 regula € tratamiento de la materia existente en la
fecha de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC. Al proporcionar en € caso de muchas patentes
existentes un periodo de proteccion de duracidn inferior a la prescrita en € articulo 33, € Canada
infringe ambas disposiciones. Un andisis dd texto, € contexto y € objeto y fin de los articulos 33 y
70 respalda esta conclusion. ®

10. El articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC se titula "Duracion de la proteccion” y dispone
que "la proteccién conferida por una patente no expirara antes de que haya transcurrido un periodo de
20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud”. Segun su claro lengugje, este
articulo obliga a todos los Miembros de la OMC a conceder para las patentes un periodo de proteccion
gue se prolongue, por lo menos, hasta 20 afios después de la fecha de presentacion de la solicitud
correspondiente.  Los términos en que esta redactada la disposicion -"no expirara antes'- indican
también que los 20 afios son la duracién minimay no méximay que la existencia de patentes con un
periodo de proteccién superior a 20 afios contados desde la fecha de presentacién de la solicitud es
plenamente compatible con € Acuerdo.

11. El articulo 70 del Acuerdo se titula "Proteccion de la materia existente” y contiene varias
disposiciones transitorias. El parrafo 2 de ese articulo se aplica concretamente a la "materia existente
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Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que
cumpla entonces 0 posteriormente los criterios de proteccion establecidos en €
presente Acuerdo. [...]

S se interpreta segin su sentido corriente, € articulo 70 significa que € Acuerdo sobre los ADPIC
genera obligaciones, inclusive la obligacién de conceder un periodo de patente de por o menos
20 afos contados desde la fecha de presentacion de la solicitud, relativas a todas las patentes
("materiad') existentes el 1° de enero de 1996, fecha de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC para
los paises desarrollados Miembros de la OMC.

12. El contexto, € objeto y € fin del articulo 33y € parrafo 2 del articulo 70 son compatibles con
el sentido corriente de los términos de esos articulos e indudablemente no estén en contradiccion con
éste. El Acuerdo sobre los ADPIC establece niveles minimos de proteccion de los derechos de
propiedad intelectual. En e parrafo 1 del articulo 1 se dispone que "los Miembros podran prever en
su legidacion, aunque no estaran obligados a ello, una proteccién mas amplia que la exigida por €
presente Acuerdo, a condicién de que tal proteccion no infrinja las disposiD -0.0f/eleismo”l. Astll
prooriD

pevxiso
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disfrutarén de un periodo de proteccion que durara 15 afios desde la fecha de concesion de la patente
0 20 afos desde la fecha efectiva de presentacion de la solicitud correspondiente, s este Gltimo
periodo es mayor."

V. CONCLUSION

19. El claro texto de los articulos 33 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga d Canada a
conceder a todas las patentes existentes un periodo de patente minimo de 20 afios contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud. El Canad& aplica un periodo més breve a gran nimero de
patentes existentes. Por estas razones, los Estados Unidos piden respetuosamente al Grupo Especia
que congtate que e Canada infringe los articulos 33 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y recomiende
que & Canada ponga sus medidas en conformidad con sus obligaciones resultantes de ese Acuerdo.

15 El 3 de octubre de 1996, los Estados Unidos y Portugal notificaron al Organo de Solucién de
Diferencias que €l asunto se habia solucionado. WT/DS37/2, IP/D/3/Add.1 (8 de octubre de 1996) (Prueba
documental EE.UU.-10).
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obligaciones' relativas a esas patentes. La obligacién sustantiva en litigio es la concesion de un
periodo de patente de 20 afios.

11. El Canada da gran importancia a hecho de que los Estados Unidos no se refirieron en su
comunicacion escrita a las paabras "salvo disposicion en contrario” que figuran en e parrafo 2 del
articulo 70. Sin embargo, esas paabras no se mencionaron porque no guardan relacion con las
cuestiones juridicas que se plantean en este asunto y, sin duda alguna, no tienen € efecto descrito por
el Canadd, que seria esenciamente eliminar € péarrafo 2 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Se refieren, entre otras cosas, a la segunda mitad de ese parrafo, que establece una norma distinta
respecto del derecho de autor, disponiendo que € articulo 18 del Convenio de Berna regula la
proteccion de la materia existente. Cuando se afiadieron estas palabras a parrafo 2 del articulo 70
durante las negociaciones relativas d Acuerdo sobre los ADPIC, € Presidente del grupo de
negociacion informé de que "en la primera linea [del parrafo 2 del articulo 70], la frase inicia se
modificaria para que dijese 'Salvo disposicion en contrario ...". Esto dgjaria claro que, por giemplo, €
articulo 18 del Convenio de Berna se aplica en virtud del parafo 1 del articulo 9".*

12, La préctica ulterior de los Miembros de la OMC confirma la interpretacion estadounidense del
parafo 2 del articulo 70. De conformidad con la Convencion de Viena (articulo 31 3) b)), toda
préctica ulteriormente seguida en la aplicacién de un Acuerdo puede demostrar el acuerdo de las
partes acerca de la interpretacion” de este. En nuestra comunicaciOn escrita, proporcionamos
gemplos de nuestra propia préctica 'y de la de otros paises desarrollados que tenian la obligacién de
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ANEXO 1.3

RESPUESTAS DE LOSESTADOS UNIDOSA LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR
ESCRITO A LASPARTES POR EL GRUPO ESPECIAL - PRIMERA REUNION

(7 de enero de 2000)

l. PREGUNTAS FORMULADAS A AMBAS PARTES

Pregunta 1

*En e parrafo 2 dd articulo 62 se dispone que los Miembr os deber an asegurar se de que
los procedimientos para € otorgamiento de derechos de propiedad intelectual permitan €
otorgamiento del derecho "dentro de un periodo de tiempo razonable, a fin de evitar que €
periodo de proteccion se acorte injustificadamente” .

a)

b)

¢Qué constituiria un acortamiento injustificado de un periodo de proteccion
mediante patente?

El sgnificado de la expresion "se acorte injustificadamente" no puede determinarse
en forma abstractay e carécter razonable del periodo puede variar segin la situacion.
Indudablemente, los retrasos sin otro objeto que e propio retraso no deben
considerarse razonables.

¢Se consideraria un periodo medio de tramite de las patentes de cinco afos
aproximadamente un " periodo de tiempo razonable" que evite que se " acorte
injustificadamente” e periodo de proteccion? ¢Por qué o por qué no?

Un periodo medio ¢k tramite de las patentes de cinco afios aproximadamente puede
considerarse irrazonable en € contexto del parrafo 2 del articulo 62. Ta periodo da
lugar a una pérdida media de los plenos derechos de patente de arededor de la cuarta
parte de la posible duracion de ésta.  Aunque es inevitable una cierta pérdida de
proteccion debida a periodo de tramite, la pérdida de la cuarta parte de la posible






WT/DS170/R
Pagina 49

Respuesta

Los Estados Unidos no saben de ninglin Miembro de la OMC, salvo & Canadd, que estuviera
obligado a aplicar € Acuerdo sobre los ADPIC a partir del 1° de enero de 1996 y que no haya
establecido un periodo de proteccion mediante patente de 20 afios contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud para todas las patentes, incluidas aquellas que estaban vigentes o cuyas
solicitudes estaban pendientes de tramite € 1° de enero de 1996. Como sefialamos en nuestra Primera
Comunicacion Escrita, varios de esos paises -incluidos los Estados Unidos- tuvieron que modificar su
legidacion para aplicar € periodo de 20 afios a todas las patentes existentes, cumpliendo asi su
obligacion resultante del Acuerdo sobre los ADPIC.

Pregunta 5

¢Creen ustedes que un sistema en e que la duracion de la patente se calcula desde la
fecha de presentacion de la solicitud crea € mismo incentivo para presentar prontamente una
solicitud de patente que un sistema en e que la duracién de la patente se calcula desde la fecha
dela concesion de esta?

Respuesta

Quiza los dos sistemas no creen exactamente € mismo incentivo para presentar prontamente
la solicitud de patente. Los Estados Unidos observan, no obstante, que, en ambos sistemas de calculo
de la duracion de la patente, € principa incentivo para la pronta presentacion de la solicitud son
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exactamente como se utiliza la expresion "materid’ en € parrafo 2 del articulo 70: en é se afirma que
toda materia que esté protegida o cumpla los criterios de proteccion en una fecha en que sea aplicable
el Acuerdo sobre los ADPIC esta sujeta a ese Acuerdo.

No existe una diferencia sustantiva entre e modo en que los Estados Unidos y € Canada
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Parrafo 6 del articulo 70

En este parrafo del articulo 70 se dispone que los Miembros no estaran obligados a aplicar las
disciplinas del articulo 31 del Acuerdo en materia de licencias obligatorias o a respetar la prohibicion
de la discriminacion por € campo de la tecnologia en € caso de las licencias obligatorias concedidas
por & gobierno antes de la fecha en que se conociera € Acuerdo sobre los ADPIC. Esta disposicion
era importante para algunos Miembros que habian recurrido a la concesion de licencias obligatorias
en @ pasado. Sin dla, con arreglo a parafo 2 del articulo 70, las disciplinas del articulo 31 se
habrian aplicado a la materia existente (incluidas las invenciones patentables) a partir de 1996, y los
Miembros de la OMC habrian tenido que asegurarse de que todas sus licencias obligatorias se
modificaran, s €llo era necesario para cumplir las prescripciones del articulo 31. Segun € argumento
formulado por e Canada de que este pais no tiene absolutamente ninguna obligacion en e caso de las
patentes existentes antes de 1996, € parrafo 6 del articulo 70 es totalmente redundante.

Relacién entre todos los parrafos del articulo 70

En € parafo 1 del articulo 70, se dispone que € Acuerdo sobre los ADPIC "no genera
obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicacion del Acuerdo para € Miembro
de que se trate". Es digno de notar que € término utilizado en este parrafo es "actos' y no "materia’.
S seleen juntos los parrafos 1y 2 dd articulo 70, es evidente que € Acuerdo no genera obligaciones
relativas a actos redizados antes del 1° de enero de 1996 pero si genera obligaciones relativas a
materia que puede haber existido antes de esa fecha (s la materia existia y estaba protegida e 1° de
enero de 1996). Por consiguiente, € parrafo 1 del articulo 70 no impide la aplicacion prospectiva de
las normas del Acuerdo sobre los ADPIC, incluida aquella por la que se rige la duracion de los
periodos de patente, a materia existente de conformidad con lo dispuesto en € parafo 2 de ese
articulo.

No se puede interpretar € parrafo 1 del articulo 70 sin tener en cuenta su relacion con los
demas parrafos de ese articulo. Con arreglo a la lectura redlizada por € Canada en su Primera
Comunicacién Escritay su Primera Comunicacion Oral, los parrafos 2 y 4 del articulo 70 carecen de
sentido y e parrafo 6 de ese articulo es totalmente redundante. En cambio, seglin la interpretacion
estadounidense expuesta en e presente documento y en nuestras comunicaciones anteriores, todas las
disposiciones del articulo 70 surten efectos y € articulo en su conjunto tiene coherencia y ldgica
internas.

. PREGUNTAS FORMULADASA LOSESTADOS UNIDOS
Pregunta 8

*En la Ultima frase del parrafo 1 del articulo 1 se declara que los Miembros podrén
establecer libremente @ " método adecuado” para aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre
los ADPIC en d marco de su propio sistemay practica juridicos. ¢Como interpretan ustedesla
expresion " método adecuado" utilizada en € pérrafo 1 dd articulo 1 del Acuerdo sobre los
ADPIC?

Respuesta

La expreson "método adecuado" no abarca los métodos que tienen como resultado una
proteccion inferior a la prevista en € Acuerdo. Como se dice en la primera parte del parrafo 1 del
articulo 1, "Los Miembros aplicarén las disposiciones del presente Acuerdo.” El objetivo de la ditima
frase del parrafo 1 del articulo 1 es dgjar claro que los Miembros pueden cumplir sus obligaciones con
flexibilidad en € marco de sus propios sistemas juridicos internos. Por gemplo, la aplicacién de una
determinada disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC puede requerir cambios legidativos en algunos
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periodo de proteccion no expirara hasta que hubieran transcurrido 20 afios contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud ¢seria esto suficiente para que é Miembro cumpliera la
obligacion que le corresponde de conformidad con el articulo 33, incluso s el periodo contado a
partir dela concesion fuera mucho mas corto?

Respuesta

No. Paratomar un gemplo extremo, la situacion hipotética que se describe en la pregunta
podria plantearse en un Miembro cuyo periodo de patente fuera de un dia a partir de la concesion. En
esa situacion, € solicitante de una patente gozaria de los derechos exclusivos relacionados con ésta
durante un solo dia. La findidad de las prescripciones recogidas en € parrafo 4 del articulo 62 y
parafo 2 del articulo 41 fue evitar una situacién de ese tipo. Las obligaciones resultantes del Acuerdo
deben interpretarse conjuntamente y no en forma aisdada. El periodo de proteccién requerido en €
articulo 33 presupone que se apliquen procedimientos razonables para la adquisicion de los derechos
de patente, de manera que la prescripcion de que se proporcione un periodo de proteccion de 20 afios
no quede anulada en la practica

Pregunta 11
*:Como definen ustedes € término " actos' contenido en € parrafo 1 del articulo 70?
¢(Abarca ese término, tal como figura en d mencionado parrafo, € acto administrativo de

concesién de una patente por una oficina de patentes?

Respuesta

Véase
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Respuesta

No. Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 11. Como declaré €
representante estadounidense durante la primera reunién del Grupo Especial, las respuestas dadas por
los Estados Unidos en esa reunion a las preguntas formuladas por € Grupo Especia fueron
preliminares. Aunque los Estados Unidos lamentan tener que modificar esas respuestas, conservaron
plenamente € derecho a hacerlo.

Pregunta 13

*:COmo definen ustedes € término " materia” contenido en e péarrafo 2 del articulo 70?

Respuesta
Véase |la respuesta de los Estados Unidos ala pregunta 7.

Pregunta 14

En su informe sobre el asunto Japon - Impuestos sobre las bebidas alcohdlicas, €
Organo de Apelacion declar6 que "en esencia la préactica ulteriormente seguida en la
interpretacion de un tratado radica en una serie 'concordante, comun y coherente' de actos ...
gue bastan para determinar un modelo discernible que lleve implicito € acuerdo de las partes
acerca de su interpretacion”. ¢Es suficiente d hecho de que seis Miembros de la OMC,
incluidos los Estados Unidos, modificaran su legidacién para establecer un periodo de
proteccion mediante patente de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud
para apoyar la alegacion de que hubo una " serie concordante, comin y coherente de actos' ?
En su respuesta, sirvanse considerar las cuestiones planteadas en los parrafos 72 y 73 de la
Primera Comunicacion Oral del Canada.

Respuesta

Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 4. Efectivamente, actos concordantes,
comunes y coherentes han determinado un modelo discernible entre los Miembros de la OMC
obligados a aplicar € Acuerdo sobre los ADPIC a partir del 1° de enero de 1996 en lo que se refiere a
la interpretacion dd articulo 33 y d parafo 2 del articulo 70. Como se explicé en la respuesta
estadounidense a la pregunta 4, los Estados Unidos no saben de ningin Miembro de la OMC en esas
circunstancias (salvo € Canadd) que no aplique un periodo de patente de 20 afios contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud a todas las patentes existentes € 1° de enero de 1996. Por lo
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Ademés, € Canada hace caso omiso del gemplo de Portuga que, para aplicar € Acuerdo
sobre los ADPIC, promulgo € Decreto Ley 141/96 e 23 de agosto de 1996, a fin de asegurarse de que
todas las patentes gocen de un periodo de proteccion de 15 afios contados desde la fecha de concesion
0 de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud, s este Ultimo periodo es mayor.
El Canada aduce que € proceder de Portugal no demuestra necesariamente la existencia de un
entendimiento comin acerca del significado de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC? Al
formular este argumento, € Canada ha decidido aparentemente ignorar las palabras del propio
Portugal en la comunicacion que envié a Organo de Solucién de Diferencias:

Portugal y los Estados Unidos se confirman reciprocamente que, con respecto a los
paises desarrollados Miembros, € parafo 2 del articulo 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC exige, entre otras cosas, que las disposiciones del articulo 33 de dicho
Acuerdo se apliquen a todas las patentes que estuvieran en vigor € 1° de enero
de 1996 y a todas las patentes que se concedan a raiz de solicitudes que estuvieran
pendientes € 1° de enero de 1996."°

® Comunicacion Oral del Canadd, parrafo 77.

10 portugal - Proteccién mediante patente al amparo de la Ley de Propiedad Industrial: Notificacion
de la solucion mutuamente convenida, WT/DS37/2 (8 de octubre de 1996). Anexo como Prueba documental
N° 10 ala Primera Comunicacion de los Estados Unidos.
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ANEXO 14

RESPUESTAS DE LOSESTADOS UNIDOS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS
POR ESCRITO POR EL CANADA - PRIMERA REUNION

(7 de enero de 2000)

Pregunta 1

¢Podrian explicar los Estados Unidos por qué creen que € Canada no podria invocar la
norma contraria alaretroactividad quefiguraen e parrafo 1 del articulo 70 del Acuerdo sobre
los ADPIC en relacion con las patentes expedidas antes de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo?
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Ademés, los Estados Unidos no consideran que la expresion "retraso establecido en la ley"
congtituya una descripcion exacta del parrafo 2 del articulo 30 o d parrafo 2 del articulo 73 de la
antigua Ley canadiense. El retraso posible en las situaciones que se describen en esas disposiciones
no parece tener nada de "establecido”. Dificilmente puede considerarse que ese retraso estuviera
establecido en todos los casos; por € contrario, es evidente que los retrasos se desaprueban. De
conformidad con € péarrafo 2 del articulo 30, las solicitudes sdlo pueden volverse a activar s €
retraso "no fue razonablemente evitable".*

Pregunta 4

Cuando d titular de una patente ha permitido que ésta caduque definitivamente por no
haber pagado las tasas de mantenimiento durante el periodo de 20 afios contados desde la fecha
de presentacion de su solicitud, ¢esta e Miembro de la OMC en cuyo territorio se presento la
solicitud en conformidad con sus obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC?
Suponiendo que € titular de una patente tenga, sin incompatibilidad con € Acuerdo, derecho a
reducir € periodo de 20 afios dgando de pagar las tasas de mantenimiento después de la
expedicion de la patente, ¢por qué no tendria también, sin incompatibilidad con € Acuerdo,
derecho a reducir ese periodo, adoptando medidas para acelerar € procedimiento de examen y
autorizacion antes de la expedicion de la patente?

Respuesta

En la primera situacion hipotética, e Miembro de la OMC podria estar en conformidad con
sus obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC segin cuales fueran, entre otras cosas, €
importe de las tasas de mantenimiento y los procedimientos para €l pago de las mismas. Sin embargo,
la segunda pregunta no se refiere ala cuestion pertinente en este asunto. La cuestion no es el derecho
del titular de una patente a permitir que ésta caduque, perdiendo una parte de su periodo de patente,
(derecho que es indiscutible) sino, més bien, € derecho dedl titular de la patente a un periodo de
proteccidn que no expire antes de que haya transcurrido un periodo de 20 afios medidos desde la fecha
de presentacion de la solicitud. De conformidad con la Ley canadiense, los titulares de patentes
vélidas sobre materia existente € 1° de enero de 1996 no tienen € derecho legal a ese periodo.
Dificilmente puede decirse que los titulares de las patentes permiten que caduque un derecho que
nunca tuvieron.

! Ley de Patentes canadiense, R.S.C., capitulo P-4 parrafo 30.2 (1985).
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ANEXO 1.5
COMUNICACION DE REPLICA DE LOSESTADOS UNIDOS
(14 de enero de 2000)
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16. El parafo 2) de articulo 30 de la antigua Ley no brinda una solida base lega a
procedimiento esbozado por e Canada, que consiste en abandonar y volver a instar reiteradamente el
procedimiento de la solicitud de patente con € objeto de retrasar e procedimiento. El parrafo 2) del
articulo 30 de la antigua Ley establece en términos que no ofrecen dudas que la nueva activacion de
una solicitud de patente abandonada solo se permitird s € retraso "no se podia razonablemente
evitar".™ Lejos de ofrecer un derecho legalmente garantizado a retrasar la solicitud de patente, la ley
canadiense prohibe expresamente utilizar & procedimiento de abandono y nueva activacion de la
solicitud descrito por e Canada cuando la demora se podia razonablemente haber evitado.

17. En su respuesta, e Canada alega esencia mente que sus funcionarios encargados de examinar
las patentes hacen caso omiso habituamente de las disposiciones obligatorias del parrafo 2) del
articulo 30, y afirma que su Comisario de Patentes desconoce que jamés se haya rechazado la nueva
activacion de una solicitud.*  Sin embargo, cualquiera sea la préctica de los funcionarios canadienses
encargados de examinar las patentes, e parafo 2) del articulo 30 exige inequivocamente que se
rechace € pedido de volver ainstar e procedimiento cuando € retraso se podia razonablemente haber
evitado.

18. L os argumentos del Canada son andogos a los rechazados por € Grupo Especid y & Organo
de Apedlacion que examinaron @ asunto India - Proteccion mediante patente de los productos
farmacéuticos y |os productos quimicos para la agricultura® En esa diferencia, la India degd que
determinadas "instrucciones administrativas' proporcionaban un "fundamento legal sdlido para
preservar la novedad y la prioridad de las solicitudes desde las fechas pertinentes de presentacién y
prioridad” a pesar de las disposiciones de la Ley de Patentes de la India que exigian que e Comisario
de Patentes rechazara esas solicitudes® En la apdacion, & Organo de Apeacion examind
concretamente las disposiciones de la Ley de Patentes de la Indiay resolvié:

Coincidimos con € Grupo Especial en que estas disposiciones de la Ley de Patentes
son obligatorias. Y, a igud que € Grupo Especial, no estamos convencidos de que
las "instrucciones administrativas' de la India tengan primacia sobre las disposiciones
obligatorias contrarias aellas 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; por consiguiente, tampoco estamos convencidos de que las
"ingtrucciones adminigtrativas' de la India proporcionen un fundamento legal sdlido

19 ey de Patentes canadiense, R.S.C., capitulo P-4, parrafo 30 2) (1985). Prueba documental N° 16 del
Canada.

20 primera comunicacion oral del Canadd, parrafo 47. El Canada elude |a cuestion y sostiene que si no
se autoriza que se vuelvaaactivar lasolicitud, el peticionante podria simplemente presentar una nueva solicitud.
Por lo tanto, el Canada afirma algo obvio, es decir, que el solicitante de una patente podia presentar y abandonar
reiteradamente la solicitud de patente sin ningun limite de tiempo, logrando asi que nunca se concediera una
patente. Sin embargo, la disponibilidad de tal procedimiento no guarda ninguna relacion con el periodo de
proteccion.

2L WT/DS50/ABI/R (adoptado el 16 de enero de 1998).

%2 |dem, parrafos 67 a71.
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para preservar lanovedad y la prioridad de las solicitudes desde |as fechas pertinentes
de presentacion y prioridad. %

Dd mismo modo, en la presente diferencia, e parafo 2 del articulo 30 de la antigua Ley es
obligatorio en e sentido de que cuando una solicitud ha sido abandonada solo se puede volver a
activar cuando € retraso "no se podia razonablemente evitar". De este modo, € procedimiento con
arreglo al cual € Canada aega que se pueden obtener periodos de proteccion de las patentes durante
20 afos esta prohibido por la propialey en laque € Canada funda su argumento.

B. LOS SOLICITANTES DE PATENTES CON ARREGLO A LA ANTIGUA LEY QUE DISPONEN DE
PERIODOS DE PROTECCION INFERIORES A 20 ANOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA SOLICITUD NO ESCOGIERON PERDER SUS DERECHOS DIMANANTES DEL
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

19. L as obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC entraron en vigor para el Canada
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22. El parafo 2 del articulo 41y € péarrafo 4 del articulo 62 del Acuerdo brindan una importante
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anteriores a 1996 no estan sujetos a las obligaciones derivadas del Acuerdo no supone que la materia
existente a 1° de enero de 1996 tampoco esté sujeta a las obligaciones derivadas del Acuerdo.

B. NO HAY EN EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC NINGUN FUNDAMENTO PARA EL ARGUMENTO
DEL CANADA DE QUE EL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 70 EXIGE EL CUMPLIMIENTO SOLO DE
ALGUNAS -PERO NO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DIMANANTES DEL ACUERDO SOBRE
LOSADPIC CON RESPECTO A LA MATERIA EXISTENTE

3L
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Canada no ha explicado ni puede explicar por qué la obligacion dimanante del Acuerdo sobre
los ADPIC relativa a periodo de proteccion se puede excluir fundadamente de lo dispuesto por €
parrafo 1 del articulo 70, mientras que otras obligaciones dimanantes del Acuerdo, como la concesion
de derechos exclusivos (articulo 28) no quedan excluidas.

A Al desarrollar su teoria sobre @ péarrafo 2 del articulo 70, e Canada concede una gran
importancia a argumento de que una "patente’ no es la "materia’.*® Al parecer, las partes no
discrepan del hecho de que las invenciones existentes (que pueden estar ya patentadas) son la materia
en d sentido del parrafo 2 del articulo 70. Por lo tanto, la distincion formulada por € Canada carece
de todo significado en € caso presente. Las invenciones patentadas existentes a 1° de enero de 1996
tienen derecho a nivel de proteccion previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC. Tal proteccion incluye
los derechos estipulados en € péarrafo 1 dd articulo 27, € articulo 28 y € articulo 31 del Acuerdo
sobre los ADPIC, asi como un periodo de proteccion que no expire antes de transcurridos 20 afios

desde la fecha de presentacion de la solicitud, seguin lo dispuesto en € articulo 33.

V. CONCLUSION

35. En consecuencia, los Estados Unidos solicitan respetuosamente a Grupo Especia que
constate que € Canada no ha cumplido lo dispuesto en € articulo 33y € parrafo 2 ddl articulo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC y solicitan respetuosamente que e Grupo Especid recomiende que €
Canada ponga su ley en conformidad con esas disposiciones.

29 Respuesta del Canada a la pregunta 7 del Grupo Especial, pagina 26 de la version inglesa
(segundo parrafo).



WT/DS170/R
Pagina 71



WT/DS170/R
Pagina 72

I. REFUTACION DE LAS DEFENSAS DEL CANADA RELACIONADAS CON EL
ARTICULO 33

Equivalencia

6. El Canada ha ofrecido dos defensas relacionadas con € articulo 33 del Acuerdo sobre los
ADPIC. En primer lugar, aega que, incluso s un periodo de 17 afios a partir de la fecha de la
concesién expira, de hecho, antes de que hayan transcurrido 20 afios contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud, lo cual contraviene directamente € texto del articulo 33, en redidad ese
articulo no se infringe porque, en e Canada, un periodo de 17 afios a partir de la concesion es
"substantivamente ... equivalente" a un periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacidn
delasolicitud. Este argumento adolece de varios defectos importantes.

7. El argumento reflga un intento de modificar € claro lengugje dd articulo 33 e ignora
mandato contenido en esa disposicion, seguin € cud la proteccion conferida "no expirara antes de que
haya transcurrido un periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud”. El
Canada justifica su desviacion respecto del texto del articulo 33 citando e parrafo 2 del articulo 62
para fabricar o que denomina una "férmula de medida' de un periodo de "privilegio y ... derechos de
propiedad exclusivos.’ El texto del articulo 33, desprovisto de toda ambigiiedad, no puede dgjarse a
un lado con tanta ligereza. Ninguna "formula de medida' puede justificar que se ignore € texto
explicito de ese articulo, y en € parrafo 2 del articulo 62 no hay nada que justifique e hecho de que €
Canada no confiera a todos los titulares de derechos un periodo de proteccion que no expire antes de
que hayan transcurrido 20 afios desde la fecha de presentacion de la solicitud. De conformidad con €
articulo 33, independientemente del periodo de "privilegio ... exclusivo ..." que proporcione una
patente, € periodo de patente a disposicion de los titulares de derechos "no exgl rard’, como minimo,
antes de que haya transcurrido un periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la
solicitud.

8. Al servirse dd parrafo 2 del articulo 62 para atribuir a articulo 33 un significado que et en
conflicto con sus términos expresos, € Canada no respeta la resolucion del Organo de Apelacion
seguin la cual se deben tener "en cuenta de forma adecuada los términos utilizados efectivamente” en
una disposicion.® Lainterpretacion del Canada haria que las palabras "'no expirard..." que figuran en e
articulo 33 quedaran desprovistas de sentido, resultado que esta en contradiccion con principios
fundamentales de interpretacion de los tratados. Esta razon basta para que se considere invalido €l
argumento de la"equivalencia’ formulado por € Canada.

9. Ademas de ignorar € texto del articulo 33,  Canada emplea también un método inadmisible
basado en promedios para aducir que un periodo de 17 afios a partir de la concesén es
"substantivamente ... equivalente" a un periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de
la solicitud. En nuestra Comunicacion de réplica, mencionamos las numerosas ocasiones en que €
Canadé hace referencia a periodos normales o medios de tramite de sus patentes’ Estos periodos
normales 0 medios de tramite son la base para la comparacion que hace el Canada entre el periodo de
"proteccion ... €fectiva’ de 17 afios a partir de la concesion previsto en su régimen y € periodo de
20 afos contados desde la fecha de presentacion de la solicitud. La metodologia basada en los
promedios que utiliza el Canada es defectuosa porque (por definicion) no tiene en cuenta las patentes

2 Segunda Comunicacion del Canadd, parrafo 3.

3 Informe del Organo de Apelacion en el asunto Estados Unidos - Pautas para |a gasolina reformulada
y convencional, WT/DS2/AB/R (adoptado el 20 de mayo de 1996), pagina 19.

4 Comunicacion de réplica de los Estados Unidos, parrafos 9y 10.
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el Canada sefidla en repetidas ocasiones que e 60 por ciento de las patentes concedidas con arreglo a
esa Ley tienen duraciones superiores a 20 afios contados desde esa fecha. Sin embargo, esta

estadistica no demuestra nada sobre la disponibilidad de un periodo de proteccidn de 20 afios contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud para todos los solicitantes con arreglo a la antigua Ley.
Iguamente significativo es e hecho de que € 40 por ciento de esas patentes expirardn antes de que
hayan transcurrido 20 afios desde la fecha de presentacion de la solicitud.

14.
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1. REFUTACION DE LA DEFENSA DEL CANADA RELACIONADA CON EL
ARTICULO 70

17. Ladefensafina del Canada en este asunto se basaen d articulo 70. El texto del parrafo 2 de
ese articulo requiere que los paises desarrollados Miembros de la OMC apliquen las obligaciones
resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC -todas las obligaciones resultantes de ese Acuerdo- a las
invenciones que estuvieran patentadas € 1° de enero de 1996. El parrafo 1 de ese articulo no debilita



WT/DS170/R
Pagina 76

Canada de que € péarrafo 1 del articulo 70 representa en realidad una exencién genera y compleja de
las disposiciones del parrafo 2 de ese articulo.

22. La reclamacion de los Estados Unidos ante este Grupo Especia no se basa en ninguin acto de
una autoridad canadiense anterior a1996. Se basa, en cambio, en € hecho de que € Canada no aplicd
en forma prospectiva, a partir del 1° de enero de 1996, las obligaciones resultantes del Acuerdo sobre
los ADPIC a toda la materia patentada existente en esa fecha. El parrafo 1 del articulo 70 no tiene
ningun efecto en este asunto concreto ni es pertinente en relacion con €.

23, Mas concretamente, € mero hecho de que € Canada redizara antes de 1996 actos que
negaban proteccion del nivel prescrito en € Acuerdo sobre los ADPIC a determinada materia no
significa que € Canada esté exento para siempre de la aplicacion de las obligaciones resultantes de
ese Acuerdo a esa materia. En e contexto de las invenciones patentadas, € hecho de que € Canada
no pusiera a disposicion de todos los solicitantes antes de 1996 un periodo de proteccion de 20 afios
contados desde la fecha de presentacion de la solicitud no significa que esté excusado de la obligacion
de conceder un periodo de patente del nivel previsto en € Acuerdo sobre los ADPIC alas invenciones
patentadas existentes € 1° de enero de 1996.

24. La interpretacion en contrario que e Canada hace del parafo 1 del articulo 70 no esta
respaldada por € contexto, € objeto o € fin de ese parafo. A este respecto, d Canada intentd
primero convencer a este Grupo Especial de que todas las obligaciones resultantes del Acuerdo sobre
los ADPIC no se aplican alas patentes concedidas antes del 1° de enero de 1996. Para citar la primera
comunicacion del Canada, "las patentes expedidas ... antes del 1° de enero de 1996 ... no estan sujetas
a las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC".** Una interpretacion de tan largo acance del
parafo 1 de articulo 70 haria redundantes varias de las otras disposiciones de ese articulo o las
privaria de sentido. Vaciaria también totalmente de contenido la proteccion prevista en € Acuerdo
sobre los ADPIC para miles de titulares de patentes existentes, con € resultado de que los efectos
juridicos y las ventagjas de ese Acuerdo no se harian sentir durante afios. No era esalaintencion de los
negociadores del Acuerdo, y ese resultado no es compatible con las detalladas negociaciones a que
dio lugar laredaccion de los parrafos 2, 4 y 6 del articulo 70.

25. Es de suponer que para evitar un resultado tan extremo, el Canada limité posteriormente su
argumento y ahora distingue entre algunas de las obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los
ADPIC, que serian aplicables a la materia existente, y otras obligaciones (como € periodo de
patente), que supuestamente no lo serian. En € texto de los parafos 1y 2 del articulo 70 no hay
ninguna base para € intento del Canada de distinguir entre las obligaciones resultantes del Acuerdo
sobre los ADPIC que se aplican ala materia existente. Las obligaciones previstas en los articulos 27,
28 y 31 del Acuerdo no pueden distinguirse de la recogida en € articulo 33. De conformidad con €
parrafo 2 dd articulo 70, € Canada debe aplicar todas |as obligaciones resultantes del Acuerdo sobre
los ADPIC atodas las invenciones que estaban protegidas € 1° de enero de 1996.

26. En su segunda comunicacion, € Canada intentd apoyar su distincion entre las diversas
obligaciones resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC citando poco mas que € hecho de que la
obligacion relativa a los derechos exclusivos trasmitidos por una patente y la relativa a periodo de
patente se enuncian en distintos articulos del Acuerdo. Este argumento ignora que tampoco las demas
obligaciones relativas a las patentes estédn fusionadas en una disposicion sino que estan contenidas en
articulos separados. Ademas, no hay nada que indique que los redactores del Acuerdo tenian
intencion de limitar la aplicacion del parrafo 2 ddl articulo 70 ssimplemente porque hicieron figurar las
obligaciones relativas alas patentes resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC en articul os separados.

14 Primera comunicacién escrita del Canadd, parrafo 113.
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Practica ulterior

27. Como nota find, los Estados Unidos deben poner de nuevo de relieve e hecho sumamente
significativo de que, entre todos los paises desarrollados Miembros de la OMC (savo e Canadd), la
préctica acerca de la interpretacion del articulo 33 y los parrafos 1y 2 del articulo 70 parece ser
totalmente uniforme. El Canada no ha presentado ninguin dato que refute las pruebas facilitadas sobre
este punto en la primera comunicacion de los Estados Unidos. A la cuestion clave en litigio -s debe
estar disponible para todas las patentes vigentes € 1° de enero de 1996 un periodo de proteccién de
por lo menos 20 afios contados desde |a fecha de presentacion de la solicitud- todos |os demas paises
desarrollados Miembros de la OMC responden afirmativamente. Dada la importancia de la practica
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arreglo a la antigua Ley que expirarian antes de transcurridos 20 afios contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud no disponian de recurso aguno en e marco de la ley canadiense.
(Ademas, y sin perjuicio de la premisa de esta pregunta hipotética, € Canada tampoco puso este
periodo a disposicion, sobre una sdlida base legal, de cada uno de los solicitantes de patentes con
arreglo ala antigua Ley en ningin momento anterior a 1° de enero de 1996.)

Pregunta 34

¢Como puede decirse que los solicitantes cuyas patentes fueron concedidas antes de la
fecha de aplicacion del Acuerdo han preferido renunciar a un periodo posterior cuando €l
Acuerdo sobrelos ADPIC ni siquiera se habia aplicado?

Respuesta

No puede decirse que los solicitantes cuyas patentes fueron concedidas antes de la fecha de
aplicacion del Acuerdo hayan preferido renunciar a un periodo posterior cuando € Acuerdo sobre los
ADPIC ni siquiera se habia aplicado. Haber "preferido renunciar a un periodo posterior” supone
necesariamente que los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley adoptaron a sabiendas la
decisién de renunciar a su derecho a este periodo posterior antes de la concesiéon de sus patentes.
L 6gicamente, no es posible renunciar a un derecho que no existe. El derecho a un periodo de 20 afios
contados desde la fecha de presentacion de la solicitud no existia (ni existe) para los solicitantes de
patentes con arreglo ala antigua Ley en virtud de laley canadiense, y no existia en virtud del Acuerdo
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(2 de diciembre de 1999)
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l. INTRODUCCION

1 En € presente procedimiento, los Estados Unidos de América impugnan la conformidad de
las disposiciones de la Ley de Patentes canadiense (Ley) relativas a la duracion del periodo de
proteccién concedido a determinadas patentes canadienses con la norma minima que prescribe para
ese plazo € articulo 33 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad | ntelectual
relacionados con € Comercio (denominado indistintamente € Acuerdo o € Acuerdo sobre
los ADPIC).

2. Los Estados Unidos sefidan que € plazo de proteccion concedido a las patentes expedidas
sobre la base de solicitudes presentadas antes del 1° de octubre de 1989, de conformidad con €
articulo 45 de la Ley, es de 17 afios a partir de la fecha de expedicion de dicha patente. Sobre esta
base, los Estados Unidos alegan que esa disposicion de la Ley de Patentes canadiense es incompatible
con las obligaciones que impone a Canada e Acuerdo sobre los ADPIC, incluidos los articulos 33,
65y 70, pero sin limitarse adlos!

3 La tesis de los Estados Unidos se basa en un andisis limitado e incompleto de las
disposiciones pertinentes de la legidacion y la préctica canadienses y de los términos pertinentes del
Acuerdo.

4. En su respuesta, € Canada niega que la alegacion de los Estados Unidos tenga fundamento y
confirma que su Ley de Patentes y su préctica con respecto a periodo de proteccion concedido a las
patentes canadienses expedidas sobre la base de solicitudes presentadas antes del 1° de octubre
de 1989 son compatibles con las obligaciones que le impone € Acuerdo sobre los ADPIC, y mas
concretamente son compatibles y se gustan a la norma minima exigida por € articulo 33 y alas
disposiciones transitorias o las normas de aplicacion que figuran en los articulos 65 y 70 del Acuerdo.

5. El Canada sostiene que las disposiciones del articulo 45 de la Ley son compatibles y estdn en
conformidad con € Acuerdo sobre los ADPIC y méas concretamente con los articulos mencionados
porque:

a) el plazo del privilegio y & derecho de propiedad exclusivos conferidos a una patente
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9. Como anexo sustantivo del Acuerdo por @ que se establece la OMC, & Acuerdo sobre
los ADPIC entr6 en vigor € 1° de enero de 1995. Sin embargo, en virtud de la moratoria relativa ala
obligacion de aplicar las disposiciones del Acuerdo, € parrafo 1 del articulo 65 prorrogo la "fecha de
aplicacion” del Acuerdo sobre los ADPIC en e Canada y otros paises desarrollados Miembros hasta
€l 1° de enero de 1996. Concretamente, el parrafo 1 del articulo 65 establece |o siguiente:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2, 3 'y 4 [que no son pertinentes en este
caso], ningin Miembro estara obligado a aplicar las disposiciones del presente
Acuerdo antes del transcurso de un periodo genera de un afio contado desde la fecha
de entrada en vigor del Acuerdo sobrela OMC.

10. Las obligaciones de aplicar las disposiciones y de aplicarlas en una fecha determinada, pese a
Su expresion positiva, estan sujetas a las salvedades o normas especiaes de aplicacion que, bagjo e
titulo de "Proteccion de la materia existente”, se establecen en € articulo 70.

11 La mayor parte de estas normas transitorias 0 normas especiales de aplicacion se ocupan
concreta o especificamente de circunstancias andmalas, ambiguas o particulares que tratan de
resolver, y que los negociadores del tratado preveian gque se suscitarian con respecto a la fecha de
aplicacion del Acuerdo.

12, No obstante, las normas establecidas en los parrafos 1 y 2 de articulo son normas de
aplicacion general. La primera de dllas, la del parrafo 1, aplica concretamente en € contexto del
Acuerdo sobre los ADPIC la presuncion del derecho internaciona’, asi como del derecho naciona de
numerosos Estados Miembros, contra la aplicacion retroactiva de una nueva ley que afectaria los
derechos adquiridos, reales o contractuales, vigentes en |la fecha de entrada en vigor de lanuevaley.

13. La norma contraria a la aplicacion retroactiva de sus obligaciones se establece en € parrafo
inicial del articulo 70, que dispone lo siguiente:

El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la
fecha de aplicacion del Acuerdo para el Miembro de que se trate.

14. Segln sus propios términos, la segunda norma, o seala del parrafo 2, se aplica con sujecion a
las demés disposiciones del Acuerdo. En su parte pertinente establece:

Salvo disposiciéon en contrario, € presente Acuerdo genera obligaciones relativas a
toda la materia existente en la fecha de aplicacién del presente Acuerdo para €
Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que
cumpla entonces o posteriormente los criterios de proteccion establecidos en €
presente Acuerdo.

3 Lapresuncién hasido codificada en el articulo 28 de laConvencidn de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, que disponelo siguiente:

Las disposiciones de un tratado no obligaran a una parte respecto de ningin acto o hecho que haya
tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna
situacion que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intencion diferente se desprenda del
tratado o conste de otro modo.
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B. DISPOSICIONES SOBRE LA DURACION DE LA PROTECCION EN LA LEY DE PATENTES
CANADIENSE

15. La legidacion canadiense vigente en materia de patentes incluye dos disposiciones, que
inicialmente entraron en vigor € 1° de octubre de 1989, en las que se define la duraciéon de la
proteccion gque se concede a solicitante de una patente cuando ésta se concede.

16. Ambas disposiciones se pueden distinguir sobre la base de la fecha de presentacion de la
solicitud, por sus referencias a diferentes fechas iniciades para determinar la duracién del plazo de
proteccién y por la determinacion de distintos periodos de tiempo en los que la proteccion se
mantendré a partir de lafechainicial.

17. Tras su reciente modificacion, que afectd esencialmente a su redaccién, contenida en la Ley
de Actualizacion de la Ley de derecho de autor*



WT/DS170/R
Pagina 85



WT/DS170/R
Pagina 86

cuestiones, las modificaciones resultantes restringieron considerablemente € periodo durante € cua
regian esas licencias obligatorias.'®)

24. La segunda razon se relacionaba con las decisiones adoptadas por € Gobierno de ratificar €
Tratado de cooperacion en materia de patentes, para pasar de un sistema de proteccion que
beneficiaba a "primero en presentar la solicitud” a un sistema que protegiera a "primer inventor" y,
de modo més general, para modernizar las leyes, los procedimientos administrativos y las précticas
nacionales en materia de patentes™* *2

25. Si bien € deseo de modernizar € sistema de patentes canadiense era una de las razones que
motivaban las modificaciones introducidas en las disposiciones de la legidacion sobre patentes
entonces vigente, relativas a la fecha de iniciacion y ala extension del periodo de proteccion, éste no
era € Unico motivo. Otra importante razon de ser de estos cambios reflgjaba "€l deseo de evitar que
los solicitantes de patentes manipulasen € Sstema de solicitud de patentes, retrasando

deliberadamente la concesion de su patente a fin de retrasar la fecha de expiracion [...]". "

26. Comentando los efectos del plazo de "20 afios contados desde la presentacion de la solicitud”
en su libro titulado Intellectual Property Law Copyright Patents Trade Marks, d profesor David
Vaver brinda una perspectiva comparativa de esta segunda razén de ser de las modificaciones cuando
observa que:

El actud periodo de monopolio [de 20 afios a partir de la presentacién de la solicitud]
es en la practica de menos de 20 afios. [...] Antes [del 1° de octubre] de 1989, las
patentes tenian una duracion de 17 afios contados desde su concesion, lo que podia
suceder mucho después de la fecha de presentacion de la solicitud debido a retrasos
en la Oficina de Patentes. Algunos retrasos resultaban inevitables. Otros eran
causados deliberadamente por los solicitantes con la intencion de prolongar su
monopolio.**

27. Las modificaciones previstas en € Proyecto de Ley C-22 fueron presentadas y publicadas €
6 de noviembre de 1986 y un afio después se convirtieron en ley, como se hizo notar supra, € 17 de
noviembre de 1987. Sin embargo, por diversas razones vinculadas a la necesidad de concebir y
redactar disposiciones reglamentarias complementarias para abordar otras cuestiones transitorias y a
fin de dar tiempo al sector de la propiedad intelectua para adaptarse a nuevo sistema, la mayor parte
de las modificaciones "modernizadoras’, incluidas las relativas a la duracion de la proteccion, no
entraron en vigor hasta € 1° de octubre de 1989. Por consiguiente, tanto € Gobierno como las partes

10 v éase la Prueba documental N° 3, articulo 41.11 (Clausula 15).

1 Department of Consumer and Cor por ate Affairs, News Release, 27 de junio de 1986. Se reproduce
como Prueba documental N° 6.

12 Roger T. Hughesy otros. Hughes and Woodley On Patents2 12
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interesadas dispusieron de tres afios para tomar disposiciones trangitorias con respecto a cambio de
régimen.

28. La referencia que se hace en los articulos 44 y 45 a una fecha limite para la presentacion de
solicitudes cumplia claramente una de las finalidades de transicion necesarias para introducir e
cambio de un sistema que utilizaba un plazo de "17 afios contados desde la concesiéon” a otro que
empleaba un plazo de "20 afios contados desde la presentacidn de la solicitud’. Sin embargo, no se
preveia un mecanismo de conversion entre ambos sistemas.

29. En estas circunstancias, € Proyecto de Ley C-22 incluy6 una disposicion transitoria adicional
en la que se determinaba cudl serialaley aplicable a las solicitudes presentadas con anterioridad a la
fechalimite. Lareglase establecio en el articulo 27 del Proyecto, que establecia lo siguiente:

27. Las solicitudes de patente presentadas antes de la entrada en vigor de las
disposiciones de la presente Ley a las que se refiere € parrafo 31 1) [que incluia la
disposicion sobre € plazo de 17 afios] se regiran por la Ley de patentes en su version
inmediatamente anterior ala entrada en vigor de esas disposiciones™

30. Laley aplicable a estas solicitudes se suele denominar "antigua Ley".
D. TRAMITE DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE EN EL CANADA

3L A diferencia del derecho de autor y del derecho sobre las marcas de fébrica o de comercio,
gue nacen espontaneamente cuando se crea la "obra' (en € caso del derecho de autor) o con la puesta
en comercio de una marca aplicada a un producto (en e caso de las marcas de fébrica o de comercio),
los derechos de patente no nacen hasta que € Estado o un representante del mismo -en el Canada, €
Comisario de Patentes 0 € funcionario encargado del examen de las patentes- resuelve que la
invencion reivindicada cumple los criterios legales de novedad, originaidad y utilidad.

32. Cuando e Comisario llega a la conclusién de que una invencion es nueva, origina y (Util,
confirmara estas cuaidades mediante la concesion a inventor (0 a su apoderado) de un
"certificado de patente”.*® El Comisario de Patentes, por conducto de uno de los funcionarios
de la Oficina de Patentes encargados del examen, verifica la novedad, originalidad y utilidad
de las reivindicaciones que figuran en la solicitud de patente mediante un procedimiento de
examen y de didogo con € solicitante.’

E. SOLICITUDES PRESENTADAS CON ARREGLO A LA ANTIGUA LEY
3. Como consecuencia de la norma transitoria establecida en € articulo 27 del Proyecto de

Ley C-22, |as solicitudes presentadas con arreglo a articulo 45, o sea las solicitudes presentadas al
amparo de la antigua Ley, siguen siendo evaluadas conforme d criterio del "primer inventor" y siguen

15 véase la Prueba documental N° 3, clausula 27 del Proyecto, que se convirtié en articulo 27 al ser
promulgada como parte de la Ley que modifico la Ley de Patentes.

16 peter D. Rosenberg, Patent Law Fundamentals, (segunda edicién), (Clark Boardman: Nueva Y ork,
1989), volumen 5, paginas 1 a 5/6. La parte pertinente se reproduce como Prueba documental N° 10. Véase
también: Harold G. Fox, Canadian Patent Law and Practice, (cuarta edicién), (Carswell: Toronto 1969),
pagina 163. Se reproduce parcialmente como Prueba documental N° 11. Roger T. Hughes, op. cit., pagina 315.
David Vaver, op. cit., pagina 113.

Y7 Declaracion jurada de Davies, parrafo 8.
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siendo examinadas de conformidad con las demas normas aplicables a las solicitudes presentadas con
areglo alaantiguaLey.™

3A. El procedimiento aplicable a las solicitudes presentadas con arreglo a la antigua Ley, del
mismo modo que & correspondiente a la nueva Ley, comienza con la presentacion de una solicitud de
gue se expida un certificado de patente que conceda a solicitante un privilegio o derecho de
propiedad exclusivo sobre la invencion relvindicada en la solicitud. Si e solicitante no retira ni
abandona la solicitud, € procedimiento termina mediante la gecucion de uno de los dos actos
previstos en la Ley. Por tanto, a término del procedimiento € Comisario de Patentes resolvera
desestimar la solicitud y notificar esta decision a solicitante mediante carta certificada (antigua Ley,
articulo 40"%); o bien concedera la patente estampando su firmay € sello de la Oficina de Patentes
(antigua L ey, articulo 43%).

35. El "didogo" que se lleva a cabo entre la fecha de presentacion de la solicitud y la gecucion
dd acto de "concesion” o de "denegacion” se inicia corrientemente cuando, tras haber redlizado una
"blsqueda’ sobre la solicitud (o que significa examinar las reivindicaciones comparandolas con las
publicaciones pertinentes y otras cuestiones que afectan a la patentabilidad), € funcionario encargado
del examen redacta un informe y lo comunica a solicitante, en € que se le notifica cuaquier
deficiencia de las reivindicaciones contenidas en la solicitud o del alcance de las mismas, asi como
toda incompatibilidad de la solicitud con las prescripciones de la antigua Ley o € antiguo
Reglamento.”* Después de la emision de ese informe, el solicitante dispone de un plazo de seis meses
para responder atoda cuestion derivada del examen.

36. El tramite de una solicitud presentada con arreglo ala antigua Ley ante la Oficina de Patentes
y la duracion del mismo dependia, y sigue dependiendo, del control procesa eercido por e
solicitante.  Por lo tanto, gracias a control del ritmo del "didogo" mediante los diversos medios
descritos en la cita que se transcribe a continuacion, € solicitante puede acelerar o, como hace notar €
profesor Vaver, retrasar € tramite de su solicitud de conformidad con su interés estratégico en la
cronologiay la duracion de la proteccion que recibira del procedimiento de concesion de la patente®

37. El principa medio para controlar € ritmo del "didogo" y d tramite de la solicitud fue
descrito por € Presidente de la Junta de Apelaciones de Patentes de la Oficina de Patentes del Canada.
El més directo de estos métodos consiste en que e solicitante simplemente se dirija a funcionario
pertinente y le pida que e examen se aplace hasta una fecha posterior.”® El Presidente describe este y
otros métodos que se pueden emplear parainfluir en e ritmo del tramite:

Existen numerosos medios que permiten que un solicitante retrase € tramite de una
solicitud presentada con arreglo alaantigua Ley. Entre dlos figuran los siguientes:

18 Declaracion jurada de Davies, parrafos 5y 7.

19 Ley de Patentes, R.S.C. 1985, capitulo P-4; capitulo 33 (tercer suplemento). La parte pertinente se
reproduce en la Prueba documental N° 12.

20 \/éase |a Prueba documental N° 12, articulo 43.
21 Declaracion jurada de Davies, pérrafo 8.
%2 Declaracion jurada de Davies, parrafos 3, 4y 9.

%3 Declaracion jurada de Davies, parrafo 10.i).
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i) El solicitante puede conseguir € retraso del procedimiento simplemente
solicitandolo a funcionario encargado del examen de las patentes. Segun mi
experiencia personal, no conozco ningun caso en que se haya rechazado tal

peticion.

i) Un medio sencillo para retrasar la solicitud es que € solicitante espere hasta
la finalizacion de cada plazo aplicable para realizar un acto determinado.
Por gemplo, & solicitante puede esperar hasta que finalice € periodo de
Seis meses para responder a cada informe emitido por € funcionario de la
oficinay hasta d find del periodo de seis meses para pagar la tasa definitiva
antes de la concesion de la patente.

iii) El solicitante puede también no responder a informe presentado por e
funcionario dentro del plazo de seis meses posterior a la emision de ese
informe. La consecuencia de ello seré que se considerara que la solicitud ha
sido abandonada; no obstante, una solicitud abandonada se puede volver a
activar dentro del plazo de 12 meses.

iv) Un solicitante puede ademés no pagar la tasa definitiva dentro de los
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patente se resuelven por medio de un procedimiento contradictorio®® que, una vez concluido, concede
€l derecho de patente a primer inventor.

40. Por o tanto, mientras la solicitud esté en la Oficina de Patentes, y a menos que sea divulgada
por € solicitante, su contenido, 0 sea la invencion, permanece secreto y protegido por la legidacion
aplicable a los secretos comerciales durante todo e tramite de la solicitud. (Ademas, cuando lo
considere ventgjoso, € solicitante puede retirar o abandonar su solicitud y seguir beneficidndose
indefinidamente de la proteccién de los secretos comerciaes porque la Oficina de Patentes nunca
divulga € contenido de una solicitud presentada con arreglo a la antigua Ley que haya sido retirada,
abandonada o desestimada.)’’

F. PATENTES CONCEDIDAS CON ARREGLO A LA ANTIGUA LEY - ESTADISTICAS

4. Un examen de los archivos de la Oficina de Patentes canadiense relativos a las patentes
expedidas a raiz de solicitudes presentadas antes del 1° de octubre de 1989 y que aln existian cuando
el Acuerdo sobre los ADPIC entr6 en vigor en e Canadé&® demuestra que un considerable nimero de
solicitudes presentadas con arreglo a la antigua Ley se habian tramitado en un marco tempora que,
considerado desde la perspectiva de la fecha de presentacion de la solicitud, prolongaba la duracién
del periodo de proteccién conferido a solicitante.

42 Mas particularmente, los archivos demuestran que, con respecto a la fecha de aplicacion del
Acuerdo sobre los ADPIC que se adoptd sucedaneamente, 142.494, o sea, algo mas ddl 60 por ciento
de las patentes concedidas con arreglo ala antigua Ley vigente ala sazén (236.431) tenian plazos que,
suponiendo que se pagaran las tasas anuales de mantenimiento, no expirarian antes del vencimiento
dd plazo de 20 afos a contar desde la fecha de presentacion de la solicitud, o vencerian mucho
después. En un nimero muy grande de estos casos, la fecha de expiracion seré de dos a cinco afios
posterior a vencimiento del periodo de 20 afios.*®

43, El corolario evidente de lo expuesto es que, con relacion a la fecha de aplicacion del Acuerdo

sobre los ADPIC utilizada sucedaneamente, 93.937 de las patentes concedidas con arreglo ala antigua

Ley (algo menos ddl 40 por ciento) que estaban vigentes a la sazon tenian plazos que, suponiendo que

se pagaran las tasas anuales de mantenimiento, expirarian antes del periodo de 20 afios contado a
partir de la fecha de presentacién de la solicitud. En € 84 por ciento de estos casos, la patente

expirara durante € decimonoveno afio posterior a la fecha de presentacién de la solicitud. (De estos

casos en que la patente expirard en € "decimonoveno” afio, e 52 por ciento vencera en € segundo

semestre del afio, mientras que & 32 por ciento restante lo hara durante el primer semestre.)®

%6 Se trata de un procedimiento de "impugnacion” tramitado ante la Oficina de Patentes, en el que los
solicitantes de patentes que al egan derechos contradi ctorios sobre unainvencion presentan declaraciones juradas
para demostrar sus "fechas de invencion” respectivas. Declaracion juradade Davies, parrafos2y 7.

2 Declaracién jurada de Davies, pérrafo 6.

28 Por motivos relacionados con problemas relativos ala entrada de datos de | as fechas de presentacion
de solicitudes, lafecha empleada para el examen fue en realidad el 1° de octubre de 1996. No obstante, teniendo
en cuenta el nimero de patentes expedidas en el Canada anual mente, la Oficina de Patentes considera que las
estadisticas basadas en la fecha del 1° de octubre pueden sustituir fiablemente a las estadisticas que hubieran
resultado aplicables con respecto a 1° de enero de 1996 si los datos hubieran estado disponibles. Declaracion
jurada de Davies, parrafos 13y 15.

29 Declaracion jurada de Davies, parrafos 14 a 17.

30 Declaracion jurada de Davies, parrafos 14 a 17.
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44, Un examen complementario de los archivos de la Oficina de Patentes, llevado a cabo con
relacion a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que seguiran estando en vigor € 1° de
enero del afio 2000, demuestra resultados que, segun era previsible, son smilares. Asi, de las
169.966 patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que, S se pagan las tasas anuaes de
mantenimiento, seguiran estando en vigor, 103.030, o sea algo més del 60 por ciento, no expirarén
antes dd vencimiento del periodo de 20 afios a contar desde las correspondientes fechas de
presentacion de las solicitudes, o |o hardn mucho después™

45, Correlativamente, 66.936 patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, o sea algo menos
del 40 por ciento, que alin estarén en vigor € 1° de enero del afio 2000, s se pagan las tasas anuaes de
mantenimiento, expiraran antes del plazo de 20 afios posterior a las fechas respectivas de presentacion
delas solicitudes. En el 77 por ciento de estos casos, la patente expirara durante el decimonoveno afio
posterior a la fecha de presentacion de la solicitud. (De las patentes que expirarén en este
"decimonoveno” afio, & 55 por ciento 1o hara en € segundo semestre del afio, mientras que e 22 por
ciento restante expirara durante el primer semestre.)*

G SOLICITUDES PRESENTADAS CON ARREGLO A LA NUEVA LEY

46. Cuando € Proyecto de Ley C-22 introdujo € sistema de "la primera inscripcion” y definid
nuevamente la fecha de iniciacion del plazo de proteccidn, eliminé la posibilidad de que € solicitante
retrase € tramite con € objeto de ampliar @ periodo durante & cual gozara de la protecciéon. De este
modo, también anuld efectivamente todo incentivo o autorizacion para retrasar e tramite, que
caracterizaba a sstema de laantiguaLey.

47. El incentivo para retrasar € tramite fue suprimido por € hecho de que @ nuevo plazo de
proteccion empezaba a correr desde la fecha de presentacion de la solicitud (articulo 44) y de que la
solicitud seria sometida a examen publico a més tardar 18 meses después de su fecha de presentacion
(articulo 10), sin tener en cuenta s la patente habia sido o no "examinada' y expedida. El incentivo
para retrasar € trémite qued6 ademas reducido por € hecho de que, con arreglo a la nueva Ley, la
solicitud no es incluida en la "fila de examen" hasta que € solicitante solicita € "examen" y paga las
tasas correspondientes (articulo 35). Origindmente, € Reglamento de Patentes del Proyecto de
Ley C-22 edtablecia que esta peticidén se debia formular dentro de los siete afios de la fecha de
presentacion de la solicitud. Posteriormente, esta norma se modifico y se redujo € plazo a cinco afios
(articulo 96).*

48 El efecto conjunto de estas normas establecidas por la nueva Ley consiste en que € plazo de
duracion de la patente comienza a correr antes de la expedicion de ésta, afin de conceder a solicitante
el privilegio y € derecho de propiedad exclusivos sobre lainvencion. En consecuencia, y a diferencia
del sistema de la antigua Ley, € periodo durante € cua € solicitante puede esperar beneficiarse del
secreto comercia 'y gozar dd privilegio de exclusividad para explotar su invencién se reduce
inexorablemente durante todo € plazo durante & cual se tramita y se inspecciona la solicitud de
proteccion.

49, Sin embargo, las modificaciones introducidas por € Proyecto de Ley C-22 también
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para determinar cuando, dentro de un periodo determinado -antes Siete afios y ahora cinco- después de
presentada la solicitud, puede formular la consiguiente "solicitud de examen'. En segundo lugar,
conservo la capacidad de control manteniendo la norma segun la cua € solicitante puede hacer
avanzar su solicitud en la "fila de examen™” mediante €l pago de unatasa.

50. Ademas de mantener medidas que permitian a los solicitantes gjercer un control sustancial
sobre latramitacion, € Proyecto de Ley C-22 también introdujo nuevas normas relativas a las tasas de
mantenimiento que, en la préctica, permitian que los solicitantes pudieran controlar la fecha de
expiracion de sus patentes, tanto con arreglo a la antigua Ley como con arreglo ala nueva.

51 Las nuevas normas relativas a las "tasas de mantenimiento” tienen este efecto porque hacen
depender la duracién del privilegio y e derecho de propiedad exclusivos concedidos a titular de una
patente con respecto a su invencion, del pago de tasas anuaes que, s no se pagan dentro del plazo
previsto, dan lugar ala expiracion de la patente.

H. PATENTES CONCEDIDAS CON ARREGLO A LA NUEVA LEY - ESTADISTICAS

52. Un andlisis de los archivos de la Oficina de Patentes canadiense relativo a las solicitudes
presentadas en e Canada a partir del 1° de octubre de 194p61ya9iENTulisiteég"2 soSbrecsemoct(Pagina ) Tj33

513
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procedimiento de examen y didogo con € solicitante, la oficina de patentes determina si la invencion
€S 0 No nueva, origina y Wtil. En tercer lugar, s la oficina de patentes determina que la invencion es
nueva, origind y Util, concede la patente; s, en cambio, considera que esos criterios no se han
cumplido, desestima la concesion de la patente.

63. Resulta claro que en esta secuencia de hechos la fecha de presentacion de la solicitud y la
fecha de concesion de la patente estardn separadas en € tiempo. Ademas, debido a las diferencias en
los procedimientos de examen, la distancia temporal entre esas dos fechas puede ser bastante
considerable.  Por gemplo, en noviembre de 1999 habia aproximadamente 1.000 solicitudes de
patentes que se habian presentado en € Canada antes del 1° de octubre de 1989 y respecto de las
cuales alin no se habia expedido ninguna patente®

64. Como consecuencia de las importantes variaciones de la distancia temporal existente entre la
fecha de la solicitud y lafecha de concesion, una patente que tenga una duracion nominal de 17 afios a
partir de la concesion puede tener, cuando se calcula @ tiempo a partir de la fecha de presentacion de
la solicitud, un plazo de proteccion "dternativo” que sea més corto, igual 0 més largo que € periodo
de 20 afios indicado en € articulo 33.

65. Los Estados Unidos sostienen que, cuando € plazo "dternativo" de 17 afios contados desde la
concesion de la patente es inferior a 20 afios, la legidacion del Miembro que confiere una proteccion
de 17 afios contados desde la concesién no esta en conformidad con la norma del articulo 33 y €
Miembro tiene la obligacion de modificar su legidacion a fin de ampliar € plazo hasta un total de
20 afios a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, a fin de que lalegidacion y las patentes en
cuestion se pongan en conformidad con la norma del Acuerdo sobre los ADPIC.

66. El Canada discrepa de ello.  Sostiene que existen buenas razones para impugnar y negar la
validez de:

a) la tesis de los Estados Unidos, de que e plazo de proteccion de las patentes en
cuestion no es compatible con @ Acuerdo sobre los ADPIC; y también que

b) la tesis de los Estados Unidos, de que € Acuerdo sobre los ADPIC exige la
modificacion de la ley de autorizacion y la ampliacion del periodo de proteccion de
las patentes.

B. LOS PERIODOS DE PRIVILEGIO EXCLUSIVO PREVISTOS EN EL ARTICULO 45 Y EN EL

ARTICULO 33 SON EQUIVALENTES

67. Una de las razones para negar la validez de las tesis de los Estados Unidos es que €
articulo 33 no es una disposicion aidada dentro del Acuerdo sobre los ADPIC, sino que debe
interpretarse conjuntamente con las disposiciones complementarias sobre la duracion de la proteccion
gue figuran en € parrafo 2 del articulo 62.

68. Estas Ultimas disposiciones determinan que € procedimiento de otorgamiento o registro
aplicado por los Miembros no debe dar lugar a que se "acorte injustificadamente” la duracion de la
proteccion conferida a los titulares de derechos. En consecuencia, € articulo 33 no puede
interpretarse en € sentido de que confiere una proteccion minima de 20 afios completos para €
privilegio y los derechos de propiedad exclusivos que otorga una patente.

3¢ Declaracion jurada de Davies, parrafo 23.
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69. Teniendo en cuenta esto, se puede caracterizar adecuadamente a articulo 33 como una regla
de fondo y no meramente técnica. ESto se desprende claramente de la lectura conjunta del
considerando inicial del preambulo que comienza con € término "Deseosos’ y del parrafo b) del
primer "Reconociendo”, que introducen la parte sustancial del Acuerdo sobre los ADPIC y que rezan
respectivamente:

[...] teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una proteccion eficaz y adecuada de
los derechos de propiedad intelectual [...]

Reconociendo [...] la hecesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a [...] b) la
provisén de normas y principios adecuados relativos a la existencia, acance y
gjercicio de los derechos de propiedad intelectua [...];

y del texto del parrafo 2 del articulo 62 que incluye la expresidn "se acorte injustificadamente”, y que
dispone en la parte pertinente

[..] los Miembros se aseguraran de que los procedimientos correspondientes
[al otorgamiento o registro] permitan su otorgamiento o registro dentro de un periodo
razonable, afin de evitar que € periodo de proteccion se acorte injustificadamente.

0. En consecuencia, para determinar la conformidad de la legidacion interna de un Miembro con
sus obligaciones dimanantes del articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, es necesario y no
meramente conveniente, analizar la sustancia, la "eficacid' y la "adecuacion” de la legidacion interna
y también de la obligacion previstaen € Acuerdo sobre los ADPIC.

71. Cuando se andliza asi € contenido sustantivo, la "efectividad" y la "adecuacion" de los
articulos 45 y 33, resulta inmediatamente evidente que los periodos de proteccion otorgados a los
titulares de derechos exclusivos con arreglo alas dos formulas son equivalentes. 'Y cuando uno de los
periodos es sustancialmente o "efectivamente” equivaente a otro o, como en €l caso del articulo 45,
mejor que e otro, los dos son por definicion compatibles entre si en e contexto de las normas sobre
razonabilidad y acortamiento injustificado contenidas en € péarrafo 2 del articulo 62.

72. El examen redlizado anteriormente ha demostrado que, cuando se calcula a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud, la duracion de la proteccion conferida a una patente expedida con
areglo a articulo 45 es variable a dza con respecto a su periodo nomina de 17 afos.
La variabilidad depende del hecho de que, al menos en e Canada, la Oficina de Patentes norma mente
necesita entre dosy cuatro afios parallevar acabo e procedimiento de examen.*’

73. No obstante, mientras que € periodo de proteccion "dternativo” puede variar segin la
duracion del procedimiento de examen, € plazo de 17 afios en € cud € solicitante que ha obtenido
una patente gozara del privilegio y e derecho de propiedad exclusivos conferido por una patente es
constante y dura 17 afios.

74. En los sistemas tales como € previsto en e Acuerdo sobre los ADPIC, en los que € periodo
de proteccion se relaciona con la fecha de presentacion de la solicitud y no con la fecha de concesion
de la patente, pero en los que d privilegio y € derecho de propiedad exclusivos derivados de la
patente corren a partir de la fecha de concesion, € periodo durante €l cual € solicitante que obtiene la
patente gozara del privilegio y del derecho de propiedad exclusivos conferidos por la patente no es

37
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constante. En consecuencia, en la practica ese periodo se vera reducido de forma variable por €
tiempo requerido paratramitar € procedimiento de examen y concesion.

75. El hecho de que, con arreglo alaformula prevista en e Acuerdo sobre los ADPIC, € periodo
de exclusividad se vera reducido por € procedimiento de concesiéon se reconoce en € parrafo 2 del
articulo 62 en € que, tratando de imponer un limite razonable a esa reduccion, se reconoce de todos
modos la reduccion del periodo de exclusividad a exigirse que:

[..] Los Miembros se aseguraran de que los procedimientos correspondientes,
siempre que cumplan las condiciones sustantivas para la adquisicion del derecho,
permitan su otorgamiento o registro dentro de un periodo razonable, a fin de evitar
que el periodo de proteccidn se acorte injustificadamente. (Cursivas afiadidas.)

76. Cuando € procedimiento normal requiere, como sucede habitualmente en el Canada con las
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8L El Canada sostiene que cuando € periodo constante de proteccidn sustantiva o "efectiva’ de
los derechos exclusivos otorgados por una patente solicitada con arreglo a articulo 45 es equivaente
al periodo variable normal o promedio de proteccion sustantiva o "efectiva’ resultante de la aplicacion
conjunta de los articulos 33 y 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, y de hecho es habitualmente dos afios
mas largo que este Ultimo periodo, cabe decir razonablemente que e periodo de proteccion definido
por € articulo 45 es compatible con la norma minima establecida en €l Acuerdo sobre los ADPIC.

82. El Canada dega también que, como los dos métodos utilizados para determinar la duracion de
la proteccién ofrecen periodos equivaentes de proteccion sustantiva o "efectiva’, a decidir mantener
ambas disposiciones en € proceso de aplicacion de sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre
los ADPIC, & Canada actu6 dentro del &mbito de libertad que € parrafo 1 del articulo 1 concede alos
Miembros a fin de establecer "[...] € método adecuado para aplicar las disposiciones del presente
Acuerdo en & marco de su propio sistemay précticajuridicos’.

83. El Canad& sostiene asimismo que la equivalencia sustantiva o "efectiva’ y la compatibilidad
con su legidacion y su practica, entre las disposiciones de los articulos 44 y 45 y la norma establecida
en € articulo 33, son por si mismas suficientes para desestimar |a reclamacion de los Estados Unidos.

C. EL ARTICULO 45 NO EXIGE, Y NUNCA EXIGIO, QUE LA DURACION DE LA PROTECCION
FINALICE ANTES DE LA EXPIRACION DE UN PERIODO DE 20 ANOS CONTADOS DESDE LA FECHA
DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD

&4 Otra razén para negar la validez de las tesis de los Estados Unidos se basa en € caracter no
restrictivo del término de proteccion establecido en el articulo 45, que en su parte pertinente establece
gue "la duracion de toda patente expedida [ ...] sobre la base de una solicitud presentada antes del 1° de
octubre de 1989 sera de 17 afios contados desde |a fecha de expedicion de la patente”

85. El articulo 45 no hace referencia alguna a la fecha de presentacion de la solicitud. Por 1o
tanto, no determina cuando podra terminar € periodo de proteccion en relacion con la fecha de
presentacion de la solicitud. Mas particularmente, € articulo 45 no establece que € periodo de
proteccién terminard antes de la expiracion del plazo de 20 afios contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud.

86. El mero hecho de que € articulo 45 no especifique que € periodo de proteccion no findizara
antes de la expiracion del periodo mencionado en e articulo 33 no significa ni supone que € articulo,
0 su contenido sustantivo o "efectivo”, sea incompatible con la norma establecida en e Acuerdo sobre
los ADPIC. El Acuerdo no propone ni impone formas especificas o formulas para cumplir las
obligaciones sustantivas o "efectivas' de los Miembros.

87. El parafo 1 de articulo 1 confirma esto cuando, en su Ultima frase establece sin
ambigliedades que: "Los Miembros podran establecer libremente € méodo adecuado para aplicar
las disposiciones del presente Acuerdo en e marco de su propio sistema y practica juridicos'.
(Cursivas afiadidas.)

88. Por consiguiente, no existe ninguna obligacion de aplicar o cumplir las disposiciones del
Acuerdo con arreglo a ninguna férmula concreta o determinada previamente. Por o tanto, sdlo la
sustancia, la"efectividad” o la"adecuacion” del sistemay practica juridicos seran determinantes con
respecto a las cuestiones relativas al cumplimiento o no cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Acuerdo.

89. Ante esta libertad para aplicar € sistemay la préctica juridicos de cada Miembro, la cuestion
objeto de esta diferencia puede reducirse a determinar s e articulo 45 establece 0 no un periodo de
proteccién que "no expirara antes de que haya transcurrido un periodo de 20 afios contados desde la
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fecha de presentacion de la solicitud”, conferido universalmente a todos |os solicitantes que obtengan
una patente.

0. De la préctica de la administracion de las solicitudes concedidas con arreglo a la antigua Ley
se desprende claramente que todo solicitante de una patente a la que se aplique € articulo 45 disponia
y sigue disponiendo de un periodo de 20 afios contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud.

91 Resulta también claro de los datos de los archivos de la Oficina de Patentes que hasta un
40 por ciento de los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley prefirieron no hacer uso de
los retrasos posibles en € procedimiento de aplicacion para asegurarse un periodo de proteccion que
no finalizaria antes de la expiracién del plazo de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de
lasolicitud.

2. Ahora bien, la obligacion contenida en € articulo 33 sdlo exige que € periodo esté disponible
("available" en laversidn inglesa). No exige que se lo imponga contrariando la preferencia expresada
0 la decision estratégica del solicitante.

9. Lo que importa a examinar la disponibilidad de un periodo de proteccion de "20 afios
contados desde |a fecha de presentacion de la solicitud” es € hecho de que € solicitante no solo podia
y puede, por su propia accion, controlar y prolongar € tramite para ampliar su periodo de proteccion,
sino que podia y puede, por su propia accion, interrumpir su periodo de proteccion sustantiva o
"efectiva’ en cualquier momento de la duracion de dicha proteccion, simplemente negandose a pagar
0 decidiendo no pagar |as tasas anua es de mantenimiento.

A. También es importante reconocer que las disposiciones de la legidacion naciona en las que
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103. La redidad de este hecho resulta especidmente evidente cuando, como se indica en los
gréficos de barras anexos como Prueba documenta E a la declaracion jurada de Davies, las
estadisticas correspondientes a la duracion del periodo de proteccion se organizan en relacion con las
carteras de patentes solicitadas con arreglo a la antigua Ley, correspondientes a invenciones
farmacéuticas de las que son titulares diversas empresas.

104.  Los gré&ficos de barras utilizan la norma del periodo de 20 afios contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud, adoptada por € Acuerdo sobre los ADPIC, como "punto cero” o nivel del
dato, y muestra las desviaciones negativas y positivas con respecto a esta norma, de cada una de las
patentes solicitadas con arreglo a la antigua Ley en las diversas carteras. Los gréaficos de barras
demuestran claramente que los administradores de las diversas carteras de patentes gestionaron sus
estrategias respectivas en materia de solicitudes de una manera que, en la enorme mayoria de los
casos, les brindaba periodos de proteccion que superaban y superan considerablemente € periodo
minimo establecido en € articulo 33.

105.  Por consiguiente, las pruebas demuestran que, S bien una minoria de solicitantes con arreglo
a la antigua Ley no prolongaron la extensién del periodo de proteccién gque obtendrian, calculado a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud, la mayoria si obtuvo periodos de proteccion iguales o
considerablemente superiores a plazo minimo establecido en € Acuerdo sobre los ADPIC.

106. Edtas pruebas comparativas de preferencia'y predominancia con respecto a la duracion de los
periodos de proteccidn de la patente se desprenden con mayor evidencia de las estadisticas relativas a
las patentes farmacéuticas que figuran en las carteras de determinadas empresas. En lamayor parte de
estos casos, s0lo una infima minoria de las patentes que figuran en la cartera tienen términos de

106.



WT/DS170/R
Pagina 101

articulo 1 afin de establecer "el método adecuado para aplicar las disposiciones del [...] Acuerdo en €
marco de su propio sistemay précticajuridicos’.

110.  Enresumen, € Canada alega también que @ hecho de que € periodo de proteccion indicado
en e articulo 33 estuviera disponible de conformidad con la legidacion y la préctica canadienses
relativas a las patentes solicitadas con arreglo a articulo 45 es por si mismo suficiente para desestimar
lareclamacion de los Estados Unidos.

D. ARTiCcULO 70

111.  El Canada ha demostrado que € periodo de proteccion sustantiva o "efectiva’ concedido por

el articulo 45 es equivaente o superior a periodo de proteccién sustantiva o "efectiva’ previsto y
disponible de conformidad con la obligacion derivada del articulo 33, y es compatible con éste. El

Canada ha demostrado también que, de conformidad con laley y la préctica relativos a articulo 45, €
periodo de proteccion previsto en € articulo 33 estuvo a disposicion de todo solicitante de patente con

arreglo alaantigua Ley, sin excepcion aguna

112.  El Canada sostiene asmismo que, Sin perjuicio de la equivalencia sustantiva o "efectiva’ con
el periodo de proteccion previsto en e articulo 33 de conformidad con la legidacion y la practica
canadienses -y de la posibilidad préactica de su utilizacién- la obligacién dimanante del articulo 33 no
se aplica retroactivamente a las patentes concedidas por € Comisario de Patentes antes del 1° de enero
de 1996.

113.  Las patentes expedidas con arreglo a la antigua Ley antes del 1° de enero de 1996 fueron
concedidas por actos administrativos del Comisario de Patentes y no estan sujetas a las obligaciones
Laspate?2 24 Tc 05921.9473 Twntesse 63ngtla.7oncars 0341 Tw (la AcuerdreaatenL O )de Pateneme72 de enerop ¢

e a
A
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hubieran hecho asi, tal como lo hicieron en € parrafo 1 del articulo 26, los apartados @) y b) del
parafo 1 del articulo 28, € articulo 36, e parrafo 1 del articulo 41y e parrafo 4 del articulo 70. La
no utilizacion de tales paldras modificatorias permite sostener que elo fue deliberado y que los
negociadores no tuvieron € propdsito de limitar o matizar € significado.

118.
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a) el periodo de proteccion de las patentes disponible con arreglo a articulo 45 es
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ANEXO 2.2

COMUNICACION ORAL DEL CANADA EN LA PRIMERA
REUNION CON EL GRUPO ESPECIAL

(20 de diciembre de 1999)

l. INTRODUCCION

1 Sr. Presidente y miembros del Grupo Especia: me llamo Ted Thompson y tengo € privilegio
de presentar hoy oralmente los argumentos del Canadd. Estan conmigo mis colegas los Sres. Rob
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25. Los Estados Unidos alegan que miles de titulares estadounidenses de patentes han sufrido
perjuicio como consecuencia de las patentes concedidas por un término de 17 afios, considerado como
un tiempo insuficiente (véanse por gemplo los parrafos 4, 5y 6 de su primera comunicacion escrita).
El Canad& sostiene que esta alegacion carece de fundamento.

26. También en este caso, € Canada ha demostrado que, en e marco del régimen de patentes
previsto en € articulo 44, € periodo de proteccion efectiva medio o normal es de 15 afios, que se
obtiene restando del plazo de 20 afios contados desde la fecha de presentaciéon de la solicitud €
tiempo necesario para € tramite, mientras que las patentes concedidas con arreglo a articulo 45
tienen un periodo de proteccion fijo de 17 afios. Los Estados Unidos aegan que d titular de una
patente concedida con arreglo d articulo 45 que prefiera que su patente se expida en menos de tres
afios a contar desde la fecha de presentacion de la solicitud tiene derecho a obtener un beneficio
comercia excepciona gracias a una nueva configuracion del término de proteccion aplicada
retroactivamente.  Sin embargo, la duracion de la proteccion efectiva es dos afios més larga que €
periodo norma que cabe esperar con arreglo a nuevo sistemay € solicitante tiene derecho a una
proteccidn ain mayor porque € tiempo necesario para € trmite, que no tiene ninguna proteccion con
arreglo a articulo 33, presenta una ventgja aritmética. Segun interpreto latesis de los Estados Unidos,
el Canada debe ahora poner en préctica una ventgja tedrica o artificial que no concede ningin
beneficio real con arreglo ad nuevo sistema, desconociendo € acuerdo original con la sociedad sin
otorgar ningun beneficio compensador.

27. Permitanme decir respetuosamente que esto es incompatible con los objetivos y principios
declarados del Acuerdo. Significaexigir que a alguien que ya recibe mucho mas en virtud del antiguo
sistema de 1o que podria obtener con arreglo a nuevo sistema, se le otorgue alin més. ¢Con qué
proposito? Con € de que Pfizer, para utilizar € gemplo ofrecido por los Estados Unidos, pueda
ampliar su término de exclusividad durante 14 meses y gozar de ventas con beneficios
extraordinarios. Alguien tendria que pagar esto, y los costos adicionales se impondrian a consumidor
canadiense.  Se tendra que decir a los fabricantes competidores que han realizado sus planes y sus
inversiones basandose en un sistema legal, que modificaremos las normas de maneraretroactiva. Esto
solo puede ocasionar ateraciones del mercado, incluso s se pagara una compensacion. Esto no
fomentara la competencia, € comercio, las innovaciones, € desarrollo socioecondmico ni la
transferenciay difusion de tecnologia. Serd en vano buscar algin beneficio derivado de latesis de los
Estados Unidos.

28. A ese resultado sdlo puede llegarse mediante una interpretacion estrecha y selectiva del
Acuerdo, que no concede proteccion, para usar los términos del articulo 7 del Acuerdo sobre los
ADPIC, de modo que se favorezca "el bienestar social y econdmico y € equilibrio de derechos y
obligaciones’.

29. Apoyar ta aplicacion mecanica del articulo 33 sdlo serviria para que se obtengan beneficios
extraordinarios y se socaven los amplios principios de la OMC de "promover € interés publico". La
aceptacion y € reconocimiento de la equivalencia de estos dos sistemas no perjudicara ninguna
expectativa razonable ni interés legitimo de los titulares de patentes. El titular de una patente
concedida con arreglo a articulo 45 tiene 17 afios de proteccion efectiva plena. No existen derechos
derivados de estas patentes que pudieran verse adversamente afectados por la negativa a adoptar la
tesis de la concesion de beneficios gratuitos y extraordinarios postulada por los Estados Unidos.
Llevar ala préctica la tesis de los Estados Unidos dteraria las inversiones comerciales y ocasionaria
un aumento de costos para los consumidores canadienses.



WT/DS170/R
Pagina 110

V. ARGUMENTO 2
30.
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"Salvo disposicién en contrario, € presente Acuerdo genera obligaciones relativas a
toda la materia existente en la fecha de aplicacion del presente Acuerdo |...]."

67. Segun se desprende claramente del titulo del articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, las
patentes no son la materia.  Alguna materia es patentable, es susceptible de ser patentada, pero la
patente no es la materia. La patente es la concesion de un derecho exclusivo durante un periodo de
tiempo determinado, otorgado por un Gobierno; no es la materia de esa concesion. La expresion
"materia’ se refiere claramente a lo que 