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I INTRODUCCION

11 El 2 dejuliode 1996, |os Estados Unidos pidieron alalndiacelebrar consultas de conformidad
con el articulo 4 del Entendimiento relativo alasnormasy procedimientos por losqueserigelasolucion
dediferencias (ESD) y con € articulo 64 del Acuerdo sobrelos Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectua relacionados con € Comercio (ADPIC) en relacion con la inexistencia en la India de
protecci 6n mediante patente delos productos farmacéuticosy |os productos quimicos paralaagricultura
o de un régimen formal que permita presentar solicitudes de patente para esos productos y conceda
derechos exclusivos de comercializacion deellos (WT/DS50/1). En esasconsultas, celebradasel 27 de
julio de 1996, no sellegb a una solucion mutuamente satisfactoria. Los Estados Unidos, en comunicacion
de 7 de noviembre de 1996, pidieron a Organo de Solucion de Diferencias (OSD) que estableciera
un grupo especia paraexaminar lacuestion (WT/DS50/4). En su reunidn de 20 de noviembrede 1996,

el OSD acordo establecer un grupo especia con el mandato uniforme, de conformidad con lo dispuesto
en e articulo 6 del ESD.

1.2 En e documento WT/DS50/5, de 5 de febrero de 1997, seinformd a OSD de que € mandato
y composicion del Grupo Especia eran los siguientes:

Mandato
"Examinar, alaluz delasdisposi ciones pertinentes del os acuerdos abar cados que han invocado

los Estados Unidos en el documento WT/DS50/4, el asunto sometido a OSD por los Estados
Unidos
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2.3 El 31 de diciembre de 1994, € Presidente de la India promulg6 la Orden de Patentes
(modificacién) de 1994 parareformar la Ley de Patentes de 1970 con objeto de arbitrar en este texto
lega medios para la presentacion y tramitacion de las solicitudes de patente para los productos
farmacéuticos y productos quimicos agricolas (como se exige en € apartado a) del péarrafo 8 del
articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC) y conceder derechos exclusivos de comercializacion para
los productos objeto de esas solicitudes de patente (como exigeel parrafo 9del articulo 70del Acuerdo).*
Esta Orden se publico en gercicio de los poderes conferidos a Presidente por € parafo 1) del
articulo 123 delaConstitucion delalndia, quefacultaal Presidente paralegislar cuando €l Parlamento
(cualquierade las dos Camaras 0 ambas) no se encuentre en periodo de sesionesy e Presidente "tenga
el convencimiento de que existen circunstancias que hacen necesario queé actede manerainmediata’.
La Orden entrd en vigor € 1° de enero de 1995 y expir6 e 26 de marzo del mismo afio pues la
legislacion de esta clase deja de aplicarse al transcurrir seis semanas de la reanudacion del periodo
de sesiones del Parlamento.

2.4 Con ocasion de la promulgacién de la Orden de Patentes (modificacién) de 1994, se publico
una nota de prensa en la que se explicaban sus antecedentes y finalidades. Segiin € parrafo 4 de esa
notadeprensa, € Gobierno delalndiahabiaestablecido un Grupo deexpertos con €l encargo desugerir
las modificaciones concretas que fueran necesarias en las leyes de la India para dar cumplimiento a
las obligaciones que correspondian a pais en virtud de las disposiciones de los parrafos 8 y 9 del
articulo 70 del Acuerdo sobrelos ADPIC y, ademés, para salvaguardar los intereses de lalndia aeste
respecto; ese Grupo de expertos habiarecomendado un conjunto de medidas acercadelas cualesadoptd
decisiones € Gobierno. La Orden fue ademas notificada por la India ad Consgo de los ADPIC en
virtud de lo dispuesto en €l parrafo 2 del articulo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC (notificacion que
se distribuy6 con la signatura IP/N/1/IND/1). Durante ese periodo se habian presentado y recibido
125 solicitudes de patente.

2.5 En marzo de 1995 se presentd a la Lok Sabha (Camara Baja) del Parlamento de la India un
proyecto de Ley de Patentes (modificacion) de 1995, con e propdsito de dar efectos legislativos
permanentes a las disposiciones de la Orden. Ese proyecto de Ley fue aprobado por la Camara Bgja
y posteriormente presentado ala Rgjya Sabha (Cédmara Alta). En estaCamara e proyecto de Ley fue
remitido a una Comision de la Camara paraque lo examinaray presentara. La Comision empezo sus
trabajos pero no pudo presentar su informe antes de la disolucion de la Camara Bgja €l 10 de mayo
de 1996. EIl proyecto de Ley de Patentes (modificacion) de 1995 expird a disolverse en esa fecha
la décima Camara Bgja.

a) Parrafo 8 del articulo 70

2.6 En & momento de la expiracién del periodo de validez de la Orden, € proyecto de Ley de
Patentes (modificacién) de 1995 estabatodaviasometido adebate. Lalndiainformo a Grupo Especia
deque, envistadeestasituacion, las autoridades del Ejecutivo delalndiadecidieron, en abril de 1995,
dar instrucciones alas Oficinas de Patentes de lal ndiade que sigui esen aceptando solicitudes de patente
para productos farmacéuticos y productos quimicos agricolasy que las archivasen separadamm/F20 11 Tf(productos)

Y_a Orden de Patentes (modificacidn) de 1994 estipulaba fundamentalmente que pueden presentarse solicitudes
de proteccion mediante patente para los productos farmacéuticos y productos quimicos agricolas, si bien sus
invenciones no son patentables, y quelatramitacion de esas solicitudes se aplazaria hastael 1° de enero de 2005
o0 hasta que se presentara unasolicitud de concesi 6n de un derecho exclusivo decomerciaizacién parael producto,
s esta Ultima presentacion se hacia antes de esafecha; en laOrden se establecia también € procedimiento para
las solicitudes de concesion de derechos exclusivos de comercializacion, € alcance de esos derechos y su
observancia
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2.7 En ese momento no se dio aviso publico de esta decision administrativani se hizo al Consejo
delos ADPIC notificacion algunadeella. Sin embargo, € 2 de agosto de 1996, € Ministro de Industria
de lalndiarespondié a una pregunta de un miembro de la Cdmara Baja acercade que si, en prevision
de las modificaciones de la Ley de Patentes de la India de 1970 de conformidad con los requisitos de
la Organizacién Mundia del Comercio, se habian recibido solicitudes de patente para productos de
los sectores farmacéutico, alimentario y agricola; como
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El articulo 5 estipula claramente que las invenciones de sustancias destinadas a ser
utilizadas o que pueden ser utilizadas como alimentos, medicinas o productos
farmacéuticos, o relativas a sustancias preparadas o producidas por procedimientos
quimicos no son patentables en si mismas, pero si lo son los métodos y procesos para
su fabricacion. En € inciso iv) del apartado |), parrafo 1) del articulo 2, € término
"medicina o producto farmacéutico” incluye los insecticidas, germicidas, fungicidas,
herbicidasy todas|asdemas sustanciasdestinadasautilizaci én paraproteger o preservar
las plantas.

El capitulo IV de la Ley de Patentes se refiere ad examen de las solicitudes. El
articulo 12 exige que, cuando se haya presentado la descripcién completa en relacion
con una solicitud de patente? e Interventor general de patentes, dibujos o modelosy
marcas de fabrica debe remitir la solicitud a un examinador. Normamente €
examinador deberdinformar a Interventor en un plazo de 18 meses sobre, entre otras
COSas,
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Lo dispuesto en e parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC exige ala
India que garantice que las personas que han presentado o que habrian presentado
solicitudes por € "sistema de presentacion anticipada'® si ese sistema se hubiese
establecido atiempo y mantenido puedan presentarlasy recibir lafechade presentacion
que habrian recibido.

Articulo 63
O hien, si & Grupo Especia constatara que la India habia establecido un sistema de

presentaci 6n anticipada’, lalndiano hacumplido con las obligaciones detransparencia
dimanantes del articulo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Parrafo 9 ddl articulo 70

d)

La obligacion de establecer un sistema de derechos exclusivos de comercializacion se
origind € 1° de enero de 1995, sobre la base del texto del parrafo 9 del articulo 70.
Como lalndiano haaplicado por ley tal sistema, actualmente no cumpl e estaobligacion
gue impone & Acuerdo sobre los ADPIC.

La India no ha cumplido la obligacion estipulada en el parrafo 9 del articulo 70 de
otorgar derechos de comerciaizacion para que los competidores no puedan actuar en
el mercado sin € consentimiento del titular.

Parrafos 8 v 9 ddl articulo 70

f)

9)

Que e Grupo Especia recomiende que la India ponga sus medidas en conformidad
con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

Qued Grupo Especial sugieraquelalndiacumplalasobligacionesquele corresponden
en virtud de los parrafos 8 y 9 del articulo 70 de manera similar a modo en que €
Pakistén ha indicado que est4 cumpliendo estas obligaciones.

3.2 Lalndiapidio a Grupo Especid que rechazaralas reclamaciones de los Estados Unidos sobre
la base de las constataciones siguientes:

Parrafo 8 del articulo 70

a)

b)

Lalndiafacilitaun medio de presentacion de las solicitudes de patente paralos productos
farmacéuticosy productos quimicosparalaagriculturadeconformidad conlo dispuesto
en el parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobrelos ADPIC. Este medio es apto para
lograr los objetivos establecidos en ese parrafo.

Lasolicitud de los Estados Unidos que figuraen € punto 3.1 b) supra es una peticion
de que @ Grupo Especia se pronuncie sobre cémo la India debe suprimir las
consecuencias de una supuesta infraccion del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo
sobre los ADPIC. Lo dispuesto en € parrafo 1 del articulo 19 del ESD no permite

3En la nota 4 siguiente puede verse una explicacion de la expresion "sistema de presentacion anticipada’.

4La expresion "sistema de presentacion anticipada de solicitudes de patente" se utiliza para referirse alas
disposiciones que han de establ ecerse para hacer posiblelapresentacion de solicitudes de patente para productos
farmacéuticos y productos quimicos agricolas, como exige € parrafo 8 del articulo 70.
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queel Grupo Especial se pronunciesobrecomo lalndiadebe eliminar las consecuencias
de la supuestainfraccion del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Articulo 63

El Grupo Especid no debe considerar la peticién de los Estados Unidos de que haga
constataciones sobre labase del articulo 63, pues su mandato no abarcalareclamacion
delos Estados Unidosrelativaaese articulo y € acance de las reclamaciones de hecho

y
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la India no cumplia sus obligaciones, derivadas del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC, de establecer en su legislacion un sistema de presentaci dn anticipada que permitiese presentar
solicitudes por ese sistema.

4.2 La India respondi6 que las solicitudes de concesion de la proteccion mediante patente para
losproductosfarmacéuticosy productosquimi cosparalaagriculturaseestaban presentando, registrando
y archivandoenlalndiay quee sistema, compatibleconlasdisposicionesdelal ey de Patentesde 1970,
funcionaba eficazmente. La India adujo que € sistema cumplia las prescripciones del parrafo 8 del
articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC por los siguientes motivos:
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libremente e método adecuado paraaplicar las disposicionesdel presente Acuerdo en el marco
de su propio sistema y préctica juridicos' (cursivas afiadidas por la India). La India habia
decidido inicia mente establecer un medio parala presentacion de las solicitudes mediante una
orden del Presidente y, a expirar esa orden, mediante disposiciones

supra.

inicialmenteal
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y de la aplicacion de sus disposiciones en la legislacion de la India se habia reiterado en €
contexto de los intentos infructuosos del Gobierno de la India por hacer que € Parlamento
aprobarael proyecto de L ey de Patentes (modificacidn) de 1995. El Gobierno delalndiahabia
dicho también en su notificacion de la Orden de Patentes al Consegjo de los ADPIC, de 6 de

marzo de 1995, que la Orden se habia publicado " para cumplir las obligaciones que imponen
alalndialos pérrafos
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- L apretension delalndiade que teniaestabl ecido un sistema de presentaci 6n anticipada
quedabaen entredicho por & hecho de que ese sistemanuncahabiasido notificado a Consgjo de
losADPIC, como exigiael Acuerdo. Launicanotificacion quelalndiahabiahecho al Consgo
delosADPIC eralade texto delaOrden de Patentes (modificacion) de 1994. Estanotificacion

dabaaent
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presentado estaban actual mente retenidas hasta que la India estableciese ese sistema. Aunque
lalndiano estabaobligadaaconceder patentes sobrelas solicitudes de esaclase que cumpliesen
loscriterios de patentabilidad establecidosen € articulo 27 del Acuerdo sobrelos ADPIC desde
la fecha de su presentacion adecuada hasta € final del periodo transitorio, no era suficiente
con que los cambios legales necesarios para dar una garantia de patentabilidad se hicieran a
final del periodo transitorio. Debia darse alos solicitantes la garantia juridica de un derecho
actual ala ventgja futura condicionada de que podrian buscar |a proteccion mediante patente
sobre la base de esos criterios a partir del 1° de enero de 1995, lo que les permitiria planificar
en consecuencia sus operaciones comerciaes desde esafecha. S se establecieraen el diade
hoy un sistema vaido de presentacion anticipada y un solicitante que habria presentado su
solicitud en julio de 1995 lo presentara mafiana y se le asignara su fecha de presentacién de
julio de 1995, se le otorgaria el derecho que le corresponde en virtud del Acuerdo sobre los
ADPIC, pero é habria perdido casi dos afios para configurar sus planes comercial es sabiendo
que tenia una solicitud con la condicién juridica exigida por e péarrafo 8 del articulo 70.

4.5 Los Estados Unidos afirmaron adem234.72 57iTm/F20 11 Tf(4.5) TJETBT1 00 1 10 187.2 732.72 Tm/F
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de autor; marcas de fébricay de comercio y marcas de productos’. A este respecto, dos
dictémenes del Tribuna Supremo mostraban que la medida administrativa era un método del
que disponia e Ejecutivo, a saber los casos J.R. Raghupathy vs. Sate of Andra Pradesh y
Union of India vs. H.R. Patankar and Others.*!

- Al presentar pruebas de la decision de no someter las solicitudes a examen hasta €
1° de enero dd afio 2005, la India hizo referencia a una pregunta, hecha en el Parlamento,
sobre la medida adoptada o que se proponia adoptar respecto de las solicitudes para productos
farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura (la Pregunta N° 2601 sin asterisco,
hecha por un diputado (Camara Bgja)) y alarespuesta dada por €l Gobierno en el Parlamento
el dia2 de agosto de 1996 de que "las solicitudes de patente se examinaran después del 1° de
enero de 2005 de conformidad con lo dispuesto en e Acuerdo sobre la OMC, que entro en
vigor el 1° de enero de 1995".%2

- No era obligatorio que €l Parlamento reconociese una préactica administrativa salvo
que asi lo exigiese explicitamente la Constitucién o una ley.

- En cuanto aladegacion delos Estados Unidos relativad articulo 123 de la Constitucion,
la India dijo que € articulo 123 tenia por objeto permitir que se legislara aun cuando €
Parlamento (cualquiera de sus Camaras 0 ambas) no estuviera en periodo de sesiones. Por
consiguiente la decision que € Presidente hubo de tomar en virtud del articulo
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de presentacién que la India habia establecido iniciamente y mantenia después
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legislacion que los demés Miembros debian hacer en virtud del articulo 27 del Acuerdo sobre
los ADPIC. Seria incoherente con esa razon de ser interpretar el apartado @) del parrafo 8
del articulo 70 en el sentido de que requiere que se establezca un procedimiento que conduzca
ala concesion de una patente (cursivas puestas por la India). Ta interpretacion tendria la
consecuencia de que los paises en desarrollo Miembros deberian modificar su legislacion para
prever la patentabilidad de los productos farmacéuticos y los productos
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obligacion de establecer determinadas condiciones de competencia a partir de una fecha
especificada o desde que se produjera una determinada circunstancia no podia interpretarse
gueentrafiaralaobligacion de prever esas condiciones de competenciaen lalegislacion naciona
antesdeesafechaodeesacircunstancia LasPARTESCONTRATANTESde GATT de 1947
nunca habian utilizado € concepto de condiciones de competencia para adelantar |a fecha efectiva
de aplicacion de una obligacion.

Objeto y fin

- El fin del apartado @) del parrafo 8 del articulo 70 se desprendia claramente de los
apartadosb) y c) deesadisposiciony del parrafo 9 del mismo articulo. Segun los apartados b)
y €), los paises en desarrollo Miembros debian conceder patentes para productos farmacéuticos
y productos quimicos agricolas durante un periodo de 20 afios como minimo "a contar desde
la fecha de presentacion” como si los criterios de patentabilidad establecidos en e Acuerdo
sobre los ADPIC se aplicasen ya "en la fecha de presentacion
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establecido por laIndia se basaba hecesariamente en las disposiciones de la Ley de Patentes de 1970
y en las ddl articulo 73 de la Constitucién de la India.

- Larespuesta escrita dd Gobierno alaPregunta N° 2601 sin asterisco, dadaen laCamara
Bajad 2 de agosto de 1996 dejaba fuera de toda duda que las solicitudes recibidas tenian una
consideracion juridicaadecuada. El Gobierno habiaafirmado en esarespuestaescritaque hasta
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e b) La alegacién de los Estados Unidos de que el parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobrelos
ADPIC exige gue la India garantice gue las personas gue presentaron o habrian presentado
solicitudes por € sistema de presentacién anticipada si tal sistema hubiera sido establecido
a tiempo y mantenido puedan presentar esas solicitudes y recibir la fecha de presentacion gue
habrian recibido

4.13 Los Estados Unidos adujeron que € nimero de solicitudes presentadas en la India para productos
farmacéuticosy productos quimicos agricolas eramuy inferior a que se habriapresentado si sehubiera
establecido un sistema vaido. Todas las solicitudes presentadas después de la expiracion de laOrden
de Patentes (modificacién) de 1994 lo habian sido por compafiias dispuestas a correr un riesgo para
que sus solicitudes tuvieran la condicién juridica que exige e Acuerdo sobre los ADPIC. Muchos
otros solicitantes, que habrian presentado solicitudes si se hubierainstaurado un sistema, no lo habian
hecho. En un sistema de presentacion anticipada establecido € 1° de enero de 1995y posteriormente
mantenido de conformidad con

cond(nd) TIETRBT1001 2712590 16 TmM/E20 11 23(i)
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presentacion anticipada estipuladas en e Acuerdo sobre los ADPIC, demostrar dafios reales no era

unrequisito previo paraunaconclusion dequelalndiaal no haber establecido un sistemade presentacion

anticipada compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC estaba anulando 0 menoscabando ventgjas
de resultantes de ese Acuerdo®®, enlacartadel Dr. Harvey E. Bale, Jr.** # podian hallarse pruebas
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peticion de establecimiento de un grupo especia y en su primera comunicacion escrita
a Grupo Especia que € "problema’ eraque lalndia no habia establecido un sistema
de presentacién anticipada que @) permitiese alos solicitantes presentar las solicitudes
y b) concediese a esas solicitudes la condicion



WT/DS50/R
Pégina 23

de1970. Hastael momento se habian recibido unas 1.000 solicitudes, que se conservan

de manera que facilitard € establecimiento del necesario orden secuencia cuando se

halleen vigor lanecesarialegislacion. Lal ey dePatentesde 1970 constituye el &mbito

| &gEf (emieday; o TjdER T 1) 10 &s 28261 0RICDGe T ent & A6 IrbdldtsTChosdE pT$EETdBeR34 538.32 Tm/
como € de los productos farmacéuticos y quimicos parala agricultura, si bienlaLey

de Patentes de 1970 no prevé la tramitacion de esas solicitudes ni la concesion de

patentes de productos en esos sectores.”

El registro de las consultas mantenido por la India indicaba ademés que los Estados Unidos
habian respondido a esta informacion de la manera siguiente:

"Los Estados Unidos apreciaron la informacién de actualizacion dada por la India.
Era alentador saber que se habian presentado unas 1.000 solicitudes."

Si los Estados Unidos hubieran considerado que e medio de presentacion de que se trataba
tenia que haberse dado a conocer segun lo dispuesto en € articulo 63 del Acuerdo sobre
los ADPIC, apesar de que se habia comunicado la Ley de Patentes de 1970, habrian podido
identificar fécilmente esta cuestion en la peticion de establecimiento de un grupo especial.

- Con arreglo a ESD, e reclamante no podia ampliar el acance de sus reclamaciones
de hecho y de derecho después de la primera comunicacion. Era Practica establecida que la
primera comunicacion escritadel reclamante incorporaba todas sus reclamaciones de derecho
y todas las solicitudes de constataciones y recomendaciones que deseaba presentar al Grupo
Especia. Estapracticaquedabarecogidaenlospérrafos5y 7 delosProcedimientosde Trabgo
normalizados, del Apéndice 3 del ESD, donde se decia que "en la primerareunion sustantiva
con las partes, € Grupo Especid pedira ala parte reclamante que presente sus alegaciones'
yque”lasréplicas0 1 49(pre2ETBT1 0 0 1 109.68 408.72 Tm/F20 11 Tf(se) TjO(de44 153.12 408.72 Tm,

B Lol e Bt e e que v dd deal e disiias helidrRirkotha) 7 | R

tiaiBada1 62962 (
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su primerapresentaci 0n todas sus a egaciones de hecho y dederecho. Deconformidad cond parrafo 12
de los Procedimientos de Trabajo anexos al ESD, norma mente transcurren de cinco a ocho semanas
entrelarecepcién delaprimeracomunicacion escritadel reclamantey larecepci én delas contestaciones
por escrito. Asi, mientras € reclamante podia preparar su caso sin premuras, € demandado disponia
normalmente de cinco a ocho semanas solamente para preparar su contestacion, lo que introducia un
desequilibrioimportanteentrereclamantesy demandados. ConarregloalosProcedimientosdeTrabgo,
entrelaprimerareuniéndel Grupo Especia y larecepci dndelascontestaci onesescritassolotranscurrian
de dosatres semanas. S se permitiese a reclamante hacer nuevas aegaciones en el momento de la
primerareunion sustantiva, € tiempo disponibleparapreparar lacontestaci on quedariareducido amenos
delamitad y e desequilibrio actual se agravaria hastael punto de recortar efectivamente los derechos
del demandado a contar con tiempo suficiente para la preparacion de su contestacion -derecho
especia mente reconocido alos paises en desarrollo por las disposiciones del parrafo 10 del articulo 12
del ESD.

4.21 Los Estados Unidos respondieron negando que la India les hubiera comunicado durante las
consultas sobreeste asunto que habiaestabl ecido un sistemavalido de presentaci on anticipada, y seguian
convencidos de que lalndiano disponiadetal sistema. Adujeron también que se habiadado alalndia
una posibilidad razonable de responder ala reclamacion de los Estados Unidos sobre
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- El articulo 63 se aplicaba alos paises en desarrollo solamente a partir del 1° de enero
del afio 2000. Con arreglo alo dispuesto en e parrafo 2 ddl articulo 65 del Acuerdo sobre
los ADPIC, los paises en desarrollo tenian derecho aaplazar hastael 1° de enero del afio 2000
la fecha de aplicacion de dicho Acuerdo con excepcion de sus articulos 3, 4 y 5. En
consecuencia, las disposiciones del articulo 63 establecian obligaciones aplicables ala India
solo desde € 1° de enero del afio 2000. Eracierto que las actas de | as reuniones del Consejo
de los ADPIC hacian referencia a una "Hipotesis de trabgjo" segin la cua las leyes y
reglamentos nacionales se notificarian a partir del momento en que se estuviera obligado a
empezar a aplicar una disposicion®, pero esta "Hipétesis de trabgjo" no reflgiaba un
entendimiento comun entre los Miembros sobre sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre
los ADPIC. Se habiaelaborado porque no podian superarse las diferencias de interpretacion
existentes entre los Miembros acerca del alcance de las obligaciones de transparencia durante
el periodo de transicién. En la reunion celebrada por € Consgo de los ADPIC € 21 de
septiembre de 1995, € Presidente habia hecho notar laexistenciade la" Hipotesis detrabajo”,
pero habia afiadido cabamente que " siguen existiendo ... diferencias bésicas de interpretacion”.
Unarregloinforma deestetipo no establ eciaobligaci ones vincul antes en derecho internacional
y por consiguiente no podia modificar los derechos u obligaciones dimanantes del Acuerdo
sobre laOMC. Lasituacién juridica derivada del articulo 63 no se habia modificado por la
elaboracion de la "Hipétesis de trabgjo".

- En cuanto a parrafo 1 del articulo 63, que era el Unico a que los Estados Unidos se
habian referido en laprimerareunion sustantivadel Grupo Especial con |as partes, aun cuando
no habian especificado ningun pérrafo en su comunicacion escrita, lalndiaexpresd laopinion
de que se habia publicado laley sobrelacua laIndia habia basado su medio de presentacion
de solicitudes. Este medio de presentacion habia sido establecido sobre la base de laLey de
Patentes de 1970 que, como todas las demés leyes aprobadas por € Parlamento, habia sido
publicadaenlaGacetadelalndia. De conformidad con el parrafo 1 del articulo 63, solo tenian
gue publicarse "las leyes, reglamentos, decisiones judiciades definitivas y resoluciones
administrativas de aplicacion genera”. Ladecisiéndelalndiade seguir recibiendo solicitudes
de patente para productos farmacéuticos y productos quimicos paralaagriculturaen € marco
de la Ley de Patentes era una medida administrativa de un tipo que no necesitaba publicarse
en virtud de lo dispuesto en € pérrafo 1 del articulo 63. En virtud de esa disposicion, solo
estaba sujeta a requisito de publicacion la ley sobre la que se basaba esta medida.

L osEstados Unidosrespondieron quelasaegacionesdelalndiaeranimprecisasoirrelevantes

por las razones siguientes:

- No era exacto que € articulo 63 se aplicase alos paises en desarrollo desde el 1° de
enero del afio 2000 solamente. El Consgjo de los ADPIC habiadecidido e 21 de noviembre
de 1995 que "todo Miembro, a partir del momento en que esté obligado a empezar a aplicar
una disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC, notificarasin demoralas leyesy reglamentos
correspondientes (normalmente en un plazo de 30 dias, savo que € Consgjo de los ADPIC
dispongaotracosa)”.?® El Consejo delos ADPIC habiadecidido ademés quelas modificaciones
de las leyes y reglamentos se notificaran en un plazo de 30 dias si no se precisa traduccién.

%1P/C/M/3, pégina 9.

“Ibid.

2Pgrrafo 2.1 del documento 1P/C/2.

X|bid., parrafo 2.2.
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LaIndia habia participado en esas decisiones sin poner objeciones aellas. De hecho, lalndia
yahabianotificado la
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Miembros a prever en su legislacion la disponibilidad genera de derechos exclusivos de
comercidizacion a partir del 1° de enero de 1995.

Contexto

- Habia que distinguir la obligacion estipulada en € parrafo 9 del articulo 70 de las
dimanantes de otras disposiciones del Acuerdo sobrelosADPIC. Este Acuerdo haciaunaclara
distincién entre las obligaciones de modificar la legislacion nacional por la que se rigen los
derechos de propiedad intelectual y las obligaciones de adoptar, o abstenerse de adoptar,
determinadas medidas idas

amotidi car
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a los inventores de productos farmacéuticos y de productos quimicos para la agricultura €
privilegio econdmico de un derecho exclusivo de comercidiza
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exclusivosdd titular delapatente. Asi pues, losfinesecondmicosdel parrafo 9 del articulo 70
no sepotenciarianinterpretando quedaorigen aobligacionesantesdel 1° deenerode afio 2000.

- El parrafo 9 del articulo 70 obligaba alos Miembros a conceder derechos exclusivos
de comercializacion para un producto determinado solo " hasta que se conceda o rechace una
patente de producto en ese Miembro". En virtud de lo dispuesto en ese parrafo se daba
expresamente a los paises en desarrollo € derecho de optar entre
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- Como sucedia con € parrafo 8 del articulo 70, la India habia manifestado que eran
necesarias modificaciones de su sistemade propiedad intel ectual paraaplicar las prescripciones
del parrafo 9 del articulo 70.* Si bien la India argiiia con razén que los Miembros tenian
libertad para decidir la manera en que cumplian sus obligaciones, no la tenian para decidir
si debian cumplir
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invencion que cumplieralos criterios de novedad, actividacH AV et ‘
industrial. En el caso del péarrafo 9-deFariSuias oo oo r o ar oo S CoHOS BROT T

Béropreercializacion si se presentaba una solicitud anticipada que cumpliera los criterios
establecidos en ese parrafo. Ambas disposiciones exigian € establecimiento de un sistema
para € otorgamiento de los derechos especificados.

- @omo en € caso de la obligacion de establecer Yn sistema de presentacion gnticipada
plenamente funcional an wirtud del parrafo 8 del articulo 70, las obligaciones estipuladas er
el parrafo 9 de ese mismo articulo fundaban expectativas de los Miembros de laOMC y de

lps posibles solicitantes de que tendrian acceso a derechos exclusivos de comercializacion.

Mientras la mdia no tuviera estblecido un sistema para la concesion de esos derechos, los

posibles solicitantes no podian pedir se les concedieran tales derechos, cuanto menos tomar
decisionesempresaria esdocumentadasenlainteligenciadequeta esderechospodian solicitarse

y obtenerse. Lasexpectativas creadaspor lainclusion del parrafo9del articulo 70en el Acuerdo

sobre los ADPIC quedarian frustradas hasta que la India hubiera establecido un sistemaclaro

y estable parala concesion de tales derechos. El caso del Superfondo Bra pues pertinente para

este asunto porque aclaraba que fos Miembros estédn obligados "a proteger las expectativas' |

que tienen otros Miembros en cuanto a " la relacion competitiva' entre sus respectivos productos.

Ademés, aplicando a caso presente e principi2PETBT1 00 1 282.48 6¢0 0 0 1 231.36 512.16 Tm/F20 11

claro |

) FTRDHRTNRD 1 292 76 722 62 TmAE20 ThnT1(deAdavESY FIRTT 4A2AYD 763746 Zl3A 122160 Acraidasd (Thndrh &
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- Ninguna disposicion del Acuerdo indicaba que la obligacion de otorgar derechos
exclusivos de comerciaizacion solamente se originaba después del afio 2000. Cuando la
intencién de los redactores del Acuerdo era que un periodo transitorio se
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(cursivas puestas por la India). Serialogicamente insostenible utilizar estos principios para
convertir disposicionestransitorias destinadas aretrasar laaplicabilidad de ciertas obligaciones
en obligaciones actual es que forzasen alos Miembros a facultar inmediatamente a sus autoridades
gjecutivas paraadoptar las medidas necesarias paracumplir |as obligaciones aplicables al final
del periodo de transicion.

- S se aceptase @ argumento de los Estados Unidos de que seria més fécil planificar
las actividades comerciales empresariaes interpretando las disposiciones del Acuerdo sobre
los ADPIC en el sentido de que exigian las modificaciones de lalegislacion antes del final del
periodo transitorio, este argumento tendria que aplicarse a todas las disposiciones transitorias
contenidas en los Acuerdos de la OMC. Asi pues, podria arglirse que resultaria mas facil
paralosproductoresdetextilesdelalndia
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generados en € paisy etiquetas de examen y prospectos incluidos en los envases. L os datos
clinicos se examinaban en consultacon los expertos. Seregueriaque el producto farmacéutico
final fuerasometido apruebasen el L aboratorio Central de ProductosFarmacéuticosdeCal cuta,
seguin lasespecificacionesandliticasfacilitadas. L osnuevos productosfarmacéuticosderivados
de productos delineacelular y de productos basados en recombinaciones del DNA necesitaban
también la aprobacion del Ministerio de Ciencia 'y Tecnologiay del Ministerio del Medio
Ambiente. Si un nuevo producto farmacéutico se comerciaizaba ya en varios paises y 1os
datospreclinicosy clinicosgeneradoseran adecuados, seexigiallevar acabo endiversoscentros
las pruebas clinicas de lafase I11, segin un protocolo aprobado por € Interventor Generd de
Productos Farmacéuticos de laIndia. Si los datos eran incompletos, seguin los requisitos del
Plan Y de las Normas para productos farmacéuticos y cosméticos, la aprobacién y registro
de nuevas mol écul as tardaba en promedio tres afios y como méximo de ocho adiez afios. La
presentaci on deproductosfarmacéuticosenlalndiaparasuregistroy aprobacion llevabamucho
mas tiempo pues, en ese momento, quiza no se tuviese acceso a los datos cientificos sobre
el producto publicadosendiariosy revistasinternacionales. En cuanto alos productosquimicos
parala agricultura, € caendario parala concesion de las aprobaciones de comercializacion
dependeria de que e solicitante presentase datos que el Comité de Registro, creado en virtud
de la Ley de Insecticidas, considerase satisfactorios. Como en e caso de los productos
farmacéuticos, no podiaafirmarse con absol uta certezacuando esos productos|legarianareunir
las condiciones pararecibir 1os derechos exclusivos de comercidizacion previstos en € parrafo 9
del articulo 70.

4.30 LosEstadosUnidosreiteraron que sabian de dosproductosfarmacéuti cos que estaban |legando
areunir lascondicionespararecibir losderechosexclusivosdecomercializacion previstosene parrafo 9
dedl articulo 70. El Unico paso que faltaba era que la India estableciese un sistema para la concesion
de esos derechos de manera que pudiera presentarse y tramitarse una solicitud de aprobacion de
comerciaizacion ode concesi 0n dederechosexclusivosdecomercializacion. Lacompafiiafarmacéutica
estadounidense Eli Lilly Corp. tenia dos productos farmacéuticos que eran objeto de una solicitud de
patente presentada en |os Estados Unidos despuésdel 1° de enero de 1995y alos que se habia otorgado
la proteccién de patente y la aprobacion de comercializacion después de esa fecha. Esta compafiia
estabatratando de determinar cdmo debia solicitar derechos exclusivos de comercializacion enlalndia
y, parahacerlo, habia pedido a Gobierno delos Estados Unidos lainformacién que éste tuviese sobre
el procedimiento. Los Estados Unidos no podian decir, por gemplo, si la compafiia debia indicar
en su solicitud de aprobacién de comercializacion que aspiraba a la obtencion de derechos exclusivos
de comerciaizacion, o si debiaincluir el pago de unatasa parapreservar su capacidad de obtener esos
derechos. Por otra parte, los Estados Unidos tampoco podian decir si se habia establecido agun
procedimiento especia parala concesion de derechos exclusivos de comercializacion (es decir, si la
solicitud de la aprobacién de comercidizacion desembocaria autométicamente en la concesion de derechos
exclusivosdecomerciaizacion). LosEstados Unidosindicaron quelascompafiiasdudaban en proceder
sin conocer cud era el sistema parala concesion de esos derechos, por temor a perder su capacidad
de recibirlos por agun problema de procedimiento. El Gobierno de los Estados Unidos carecia de
informacion sobreel sistemaquee Gobierno delalndiatenialaintencion deestablecer paralaconcesion
de estos derechos.

b) Alcance de los " derechos exclusivos de comercializacién”

4.31 Enlo que serefiere alos derechos exclusivos de comercializacion que han de concederse de
conformidad conlanormaestablecidaen el Acuerdo, losEstados Unidosargumentaron queel parrafo 9
ded articulo 70 exigia a la India que concediera derechos exclusivos de comerciaizacion no sujetos
alicencias obligatorias ni a ninguna otra formade utilizacion sin & consentimiento del titular del derecho.
Como en € parafo 9 dd articulo 70 no se definia, ni explicitamente ni por referencia a otras
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, € término "exclusivos' utilizado con los derechos de



WT/DS50/R
Pégina 36

comercializacion, este término sin cualificar debia aplicarse segin su sentido corriente.*® ElI Oxford
English Dictionary definia e término "exclusivo" como "que tiene el poder o la funcién de excluir”
0 "que excluye atodas las demés personas de |os derechos conferidos'.** El sentido corriente de los
términos utilizadosindicabapues que no se permitian competidoresen el mercado sin el consentimiento
dd titular de los derechos "exclusivos' de comerciadizacion. Nadainducia acreer que los redactores
hubieran tenido la intencion de desviarse de este sentido corriente " de derechos de comercializacion
exclusivos'.

4.32 Lalndiarespondi6 que e alcance de los derechos exclusivos de comercidizacion no erauna
cuestion que se relacionase con una medida existente y por tanto no podia ser objeto de una decision
del Grupo Especia. En apoyo de esta afirmacion adujo los siguientes argumentos:

- L os Estados Unidos buscaban una decision sobre una posible medidafutura. Los Estados
Unidos pedian claramente esta conclusion porque les preocupaba la naturaleza de algunas
disposiciones de la expirada Orden de Patentes (modificacion) de 1994 y del proyecto de Ley
de Patentes (modificacin) de 1995, que hubieran concedido a Gobierno poderesdiscreciona es
para someter a determinadas condiciones la concesion de derechos exclusivos de
comerciaizacion. Sin embargo, ni la Orden ni el proyecto de Ley mencionados obligaban
alas autoridades g ecutivas aconceder derechos exclusivos de comercidizacion sujetos a licencias
obligatorias u otro modo de utilizacion. Ello no obstante, como ninguno de esos instrumentos
estaba vigente en la India, €l acance de los derechos exclusivos de comerciaizacion era una
cuestion que todavia no se habia planteado. Los Estados Unidos pedian pues esencia mente
que & Grupo Especia pronunciara una sentencia declarativau0.56 Tm/F20 11 Tf(el.72100BT100 1 51



WT/DS50/R
Pégina 37

- La préctica habitua de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 habia
consistido en examinar en e marco del articulo XXIII solamente las medidas en curso de
aplicacion. Las PARTES CONTRATANTES jamas habian dictaminado sobre posibles medidas
futurasni sobree tipo deley que pudieranecesitarseparacumplir futurasobligaciones(cursivas
puestas por la India). Habian procedido en € supuesto de que toda parte contratante cumpliria
sus obligaciones adquiridas en e GATT mientras su poder legislativo no hubiera adoptado
una decision en
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sido 0 no compatible con lo dispuesto en e Caédigo de Subvenciones'* (cursivas afiadidas
por la India). En un caso relativo a derechos compensatorios, los Estados Unidos habian
objetado pues formalmente a que un grupo especia examinase una medida futura prescrita
por su legislacion vigente; en el caso presente, relativo alos derechos de propiedad intel ectual,
los Estados Unidos estaban tratando de que se examinase una medida a la que ni siquiera se
hacia referencia en ningun texto legal vigente. Los Miembros de la OMC habian expresado
con frecuencia preocupaciones legitimas acerca de politicas futuras de sus interlocutores
comerciaes, por giemplo sobre posibles medidas al amparo del articulo 301 de la Ley de
Comercio Exterior de 1974 de los Estados Unidos o sobre proyectos de ley proteccionistas
examinados por el Congreso estadounidense.* Sin embargo, habia prevalecido la opinién de
gue las investigaciones forma es internaciona es de cuestiones todavia sometidas a examen interno
constituian unainjerenciaimprocedentey desafortunada en e proceso interno de adopcion de
decisiones, y por consiguiente los redactores del ESD no habian autorizado a los Grupos
Especiales a pronunciar sentencias declaratorias sobre posibles medidas futuras. Quedaban
fuera de la jurisdiccion de todo grupo especia de solucion de diferencias los aspectos
relacionados con €l logro de un equilibrio de intereses adecuado en € plano naciona entre
el titular de un derecho exclusivo de comerciaizacion, por una parte, y la sociedad, por la
otra, a igua que las cuestiones de conformidad de la posible legislacién con las disposiciones
fundamentales de la Constitucion de laIndiay las diversas decisiones del Tribuna Apex que
las habia elaborado.

4.33 LosEstados Unidos respondieron que no estaban tratando de buscar un remedio concreto o
de carécter interpretativo, sino que aspiraban a una conclusion del Grupo Especial que identificase
las obligaciones que la India no habia cumplido. El Acuerdo exigia, y laIndiano lo habia puesto en
duda, que se concedieran derechos de comercializacion exclusivos de modo que no se permitierala
presencia de competidores en € mercado sin e consentimiento del titular del derecho. LaIndiahabia
adquirido estas obligaciones en la plenainteligenciade lo que conllevaria su cumplimiento y no podia
aducir ahora que estaba permitido equilibrar estas obligaciones con otros intereses, como habia dicho
el Organo de Apelacion en € caso de las Camisas de lana. S6lo & cumplimiento pleno por parte de
la India aseguraria e respeto del equilibrio conseguido en el Acuerdo sobre los ADPIC.

4.34 Lalndia consideré que esta peticidn revisada de una conclusion era también una peticion de
un remedio especifico, aunque disfrazada més habilmente. Los Estados Unidos no pretendian que
la India hubiera otorgado derechos de comerciaizacion exclusivos con los cuaes "se permitiera la
presencia en el mercado de competidores del titular de ese derecho sin e consentimiento de éste”;
afirmaban que la India no habia concedido ningin derecho exclusivo de comerciaizacion. La
constatacion concreta que buscaban los Estados Unidos no guardaba relacion con la compatibilidad
juridicade una medida que se alegaba que la India habia adoptado, sino con los modos en que laIndia
debia cumplir sus obligaciones.

4.35 Laopinion de los Estados Unidos seguia siendo que, en vez de pedir un remedio concreto
odecarécter declaratorio, laconstatacion que pretendiaeraunadecisién del Grupo Especia enel sentido
de que las leyes y reglamentos de la India no cumplian las obligaciones correspondientes a este pais
en virtud del parrafo 9 de articulo 70 de conceder derechos exclusivos de comerciaizacién que
cumplieran la norma establecida en e Acuerdo. Y élo por las siguientes razones:

“Se hizo referencia a documento SCM/M/59, pégina 34.

%Sehizoreferenciaa debate del Consglo del GATT sobremedidas unilaterales, celebrado enfebrero de 1989
(documento del GATT C/163).
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constataciones que trataba de obtener del Grupo Especia en las que se identificarian las obligaciones
derivadas de estas disposiciones, que la India no habia cumplido.

4.37 Lalndia dijo que la peticién de los Estados Unidos se habia presentado por vez primera en
laprimerareunion sustantivadel Grupo Especial con laspartes. Presentar tal peticion adiciona después
de la primera comunicacion constituia un plan procesa inaceptable, como habia reconocido recientemente
el Grupo Especid dela OMC encargado del caso Comunidades Europeas - Régimen para la importacion,
venta y distribucion de bananos.®

4.38 Lalndia present6 ademas las siguientes razones por las que la peticion de los Estados Unidos
debia rechazarse por ser juridicamente improcedente:

- Teniagraves dudas de que un grupo especia establecido pararesolver una diferencia
sobre la base de los derechos y obligaciones establecidos en un acuerdo multilateral debiese
apoyar forma mente una solucidn negociada bilateral mente entre dos Estados soberanos en €
contexto global de sus relaciones particulares.

- Habia motivos técnicos por |os que resultaria improcedente transponer a la India €
sistema adoptado por e Pakistan. El Pakistén habia acordado con los Estados Unidos que
la fecha pertinente de presentacion para los fines del parrafo 8 del articulo 70 seriala fecha
en lacua se hubiera presentado una solicitud de patente no en € Pakistan, como se prevé en
el parrafo 8 del articulo 70, sino en otro Miembro (cursivas puestas por laIndia). Enlalndia,
se habian presentado solicitudes de patente paraproductos farmacéuticos y productos quimicos
agricolas y a cada una de esas solicitudes se habia atribuido una fecha de presentacion. La
peticion de los Estados Unidos de que € Grupo Especia hiciera esa sugerenciaimplicaba por
tanto que las solicitudes presentadas en otros Miembros tendrian que ser puestas por la India
en e orden secuencial de las solicitudes ya presentadas. Consiguientemente, e orden de
prioridad de las solicitudes tendria que cambiarse de una manera que no estaba prevista en
el Acuerdo sobre los ADPIC y que favorecia a unos Miembros a costa de otros. Por
consiguiente, los Estados Unidos estaban pidiendo que el Grupo Especia sugirieraunasolucion
cuya compatibilidad con e Acuerdo sobre los ADPIC resultaria dudosaen e caso de lalndia

V. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR UNA TERCERA PARTE
Comunidades Europeas y sus Estados miembros

5.1 L as Comunidades Europeasy sus Estados miembros adujeron, en su comunicacién en calidad
de terceros, que si bien la India habia hecho mediante la Orden de Patentes (modificacion) de 1994
un intento de buena fe de instaurar € mecanismo para la presentacion anticipada de las solicitudes,
esa Orden habia expirado y ya no estaba en vigor, porque no habia sido confirmada, dentro de las
seis semanas siguientes alareanudacion del periodo de sesiones del Parlamento delalndiaaprincipios
de 1995, por las autoridades legidativas de la India como exigia la Constitucién de este pais. Ello
significaba que las solicitudes presentadas en € marco de esa Orden no gozaban en la actuaidad de
la condicion juridica que debiera habérseles otorgado en virtud de lo dispuesto en los parrafos 8y 9
dedl articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, y que tampoco estaba clara actualmente la condicion
juridicadelas solicitudes presentadas después de lafecha de expiracién delaOrden y hastael momento
en quelalndiaadoptaselas medidas necesarias paraaplicar losparrafos8y 9 del articulo 70 del Acuerdo
sobre los ADPIC. En estas circunstancias, la India no disponia actualmente de un mecanismo de
presentaci én anticipada ni de un mecanismo parala concesion de derechos exclusivos de comercidizacion,

En la parte anterior relativa a articulo 63 puede verse una ampliacién de este argumento de la India.
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esas solicitudesy depositos. Como tales garantias no se habian dado por e momento, las Comunidades
Europesas y sus Estados miembros instaban a Grupo Especia a incluir en su informe constataciones
relativas a esas solicitudes y depdsitos.

5.4 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros concluyeron diciendo que prestaban su
pleno apoyo a las peticiones formuladas por los Estados Unidos en € presente litigio y pidieron a
Grupo Especia que constatase que la India, a no haber cumplido las obligaciones que le imponian
los parrafos 8 y 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, debia poner su legislacion nacional
en conformidad con esas obligaciones, también enloreferenteal assolicitudes que se habrian presentado
en el marco de esas disposiciones si se hubieran adoptado atiempo | as correspondientes normasy éstas
no hubiesen expirado después.

VI. EXAMEN INTERMEDIO

6.1 El 8 de julio de 1997, la India pidi6 a Grupo Especial que examinara, de conformidad con
el parrafo 2 del articulo 15 del ESD, determinados aspectos precisos del informeprovisiona distribuido
alas partes e 27 de junio de 1997. Los Estados Unidos no solicitaron un examen pero, en carta de
9 de julio de 1997, reservaron sus derechos de formular observaciones sobre cuaesquiera cambios
que pudiera sugerir lalndia. Los Estados Unidos no presentaron después ninguna otra observacion.
Ni la India ni los Estados Unidos pidieron a Grupo Especial que celebrara una nueva reunion. El
Grupo Especial examiné toda la gama de los argumentos presentados por la Indiay dio forma fina
a sus congtataciones, que figuran en la seccion VI infra, tomando en consideracion |os aspectos concretos
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6.4 Estos argumentos no convencieron a Grupo Especia. Como se explica en e parrafo 7.31
infra, la obligacion resultante del parrafo 8 del articulo 70 era una obligacion especial impuesta alos
Miembros que se prevalieran de | as disposiciones transitorias, claramente distinta de la obligacion de
otorgar la plena proteccion mediante patente estipulada en el articulo 27. En cuanto ala vaoracion
de lasituacién juridicaen lalndia, como se expone en € péarrafo 7.40 infra, e Grupo Especial estimé
que los Estados Unidos habian planteado acertadamente cuestiones en cuanto a la seguridad juridica
de actual sistema de presentacion anticipada en la India y que este pais no habia rebatido estas
alegaciones. En opinién del Grupo Especid, la explicacion dada por la India de por qué e sistema
de presentacion anticipada que habia establecido por la via administrativa no estaba en contradiccion
conlalegislacién actual ni con laConstitucién® no aplacabalasinquietudes sobrelasgarantiasjuridicas
dd sistema

6.5 En consecuencia, e Grupo Especia no aceptd lapeticidn de la India sobre este punto, aunque
modifico ligeramente € texto de los actuales parrafos 7.28 'y 7.29 y amplio € actua pérrafo 7.31.

Articulo 63

6.6 En su solicitud de reexamen, la India hacia observar que el Grupo Especia habia constatado
quelalndiano habiaestablecido un sistemavalido de presentacion anticipada. Como losEstadosUnidos
habian solicitado una decision sobre € articulo 63 sdlo si € Grupo Especia constataba que la India
no habia establecido un sistema valido de presentacion anticipada, € Grupo Especial, en opinion de
lalndia, no debia haber hecho constataciones ni recomendaciones sobre € articulo 63. Lalndiapidié
queel Grupo Especial suprimierade susconstatacionesy recomendacioneslasreferenciasa articulo 63
y las sustituyerapor unafrase en queindicara que sus constataciones acercadel sistemade presentacion
anticipada hacian dudosa toda constatacion sobre € articulo 63. LalIndia sefid 6 ademés que la exposicidn
de las cuestiones de procedimiento que figura en los actuales parrafos 7.8 a 7.15 solo era pertinente
para las constataciones relativas a articulo 63. La India pidié pues que también se suprimieran del
informe definitivo estos parrafos.

6.7 En opinion de la India, era perfectamente 16gico que los Estados Unidos presentaran su
reclamacion a amparo del articulo 63 sdlo como alternativa. LaIndiaadujo que € articulo 63 exigia
alosMiembros publicar y notificar las medidas queellos hubieran " hecho efectivas’, en otraspalabras,
las medidas con efectos juridicos realmente adoptadas por €llos. Por consiguiente, si un Miembro
no habia adoptado una medida prescrita por Bha disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC, no podia
concluirse que hubierainfringido esadisposiciony e articulo 63, puesto que no habiaentonces ninguna
medida que hubiera sido hecha efectiva (cursivas puestas por la India).

6.8 Este argumento no convenci6 a Grupo Especia. El Grupo Especial estim6 que lalecturaque
hacia la India de la expresion "hacer efectivas’ era

f TIETBT1 00 196568 32.68 44Tm/F20 11 Tf (jui(d(ptado) TJETBT1 0 0 147.1.68 44Tm/F20 11 Tf (art

oifniiiRérddi (VA9 TT ET &R 1bhDTIERTARBE SThARE2Q PRA 7Oiavi \dFOETIBTI 10 A THE PRBR R18E6 AR F BY 20T /TFPR)1Ti BT Rdrhif



WT/DS50/R
Pégina 44

6.9 Finalmente, la India adujo que, si la recomendacion del Grupo Especia sobre el articulo 63
se referia a sistema existente resultaria inGtil y que, si se referia a un futuro sistema modificado,
guardariarelacién con unacuestion todaviano planteadaen € presentelitigio. Lalndiaarguyd ademas
quelafinalidad del procedimiento de solucion dediferenciasdelaOMC no eragenerar interpretaciones
gue no se requirieran pararesolver ladiferencia. En apoyo de esta posicién, la India citdé a Grupo
Especia encargado del caso de los Semiconductores que, ante la doble aegacion de que una medida
eraincompatible cond articulo XI del GATT y no se habia publicado de conformidad con € articulo X
del GATT se habia negado a pronunciarse sobre la cuestion de la transparencia indicando que:

" Se habia constatado que las medidas examinadas eran incompatibles con € articulo X1. En
consecuencia, delo que setratabaerade que se eliminaran o de que se pusieran en conformidad
con & Acuerdo Genera, no de que se publicaran."*
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o a Organo de Apelacion a"legislar” mediante laaclaracion de las disposiciones vigentes del
Acuerdo sobre la OMC, fuera dd contexto de la solucion de una determinada diferencia."

El Grupo Especial coincidié plenamente con € Organo de Apelacion en estepunto. En el caso presente,
el Grupo Especia no teniaintencion de " legislar" mediante la aclaracién de las disposiciones vigentes
del Acuerdo sobre los ADPIC fuera del contexto de la solucion de la diferencia a é encomendada.
Més bien, en vista de la observacion del Organo de Apelacion acerca de la limitacion de su mandato
enlospéarrafos6y 13 del articulo 17 del ESD en su recienteinformesobreel caso delas Publicaciones™,
el Grupo Especia estimo que era todavia mayor la necesidad de evitar un
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de hacer que los paises en desarrollo modificaran sus legislaciones desde |a fecha de entrada en vigor
del Acuerdo sobre laOMC. Por los motivos expuestos en los parrafos 7.58 y 7.59 infra, € Grupo
Especia no estuvo de acuerdo con e argumento de la India, ni considerd necesario cambiar sus
conclusiones a este respecto. No obstante, a sugerencia de la India, e Grupo Especial modifico el
actua parrafo 7.57.

6.17 Lalndiareiteré el argumento quefiguraen e péarrafo 4.27 de queningun otro pais en desarrollo
habia notificado e establecimiento de un sistema para la concesion de derechos exclusivos de
comercidizacion en € marco de su legislacion nacional y que esto indicaba que los paises en desarrollo
Miembros de los que se trataba no entendian que € parrafo 9 del
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adlas. El Grupo Especiad hizo observar ademés que estas pruebas no eran la Unica base para sus
constataciones y que la India no habia presentado otras contrapruebas que la observacion contenida
en e cuarto inciso del parrafo 4.29 supra. En consecuencia, € Grupo Especia no introdujo cambio
ninguno en este punto del informe.

Sugerencias del Grupo Especial

6.20 Endinformeprovisional, laseccion correspondientealaqueactua mentesetitula” Sugerencias
del Grupo Especid", se titulaba "Recursos' y contenia un parrafo adicional. La India pidid que se
cambiase € titulo y se suprimiese ese parrafo, y el Grupo Especia o aceptd y o aplico en su informe
definitivo.

VII. CONSTATACIONES
A. Alegaciones de las partes
Introduccién

7.1 Esta diferencia surge fundamentalmente de los hechos siguientes. El articulo 5 delaLey de
Patentes de la India, de 1970, no permite conceder patentes de productos para " sustancias destinadas
a utilizacion, o que pueden ser utilizadas como alimentos, medicinas o productos farmacéuticos'.*
En relacion con esas sustancias solo "serén patentables las reivindicaciones de métodos o procesos
de fabricacion".®® Asi pues, la India no otorga actualmente la proteccion mediante patente para los
produetts farmacéuticos y
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fue notificada a Consgo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio ("Consgo de los ADPIC").%

7.3 LaOrden sehabiadictado en gjercicio delospoderesconferidosa Presidentepor € articulo 123
delaConstitucién delalndia, quefacultad Presidente paralegislar cuando € Parlamento (cualquiera
de las dos Camaras 0 ambas) no se encuentre en periodo de sesiones y e Presidente "tenga €
convencimiento de que existen circunstancias que hacen necesario que € actle de manerainmediata’.
Sin embargo, esas actuaciones presidenciales dejan de tener vigencia legal seis meses después de la
reanudacion del periodo de sesionesdel Parlamento. Asi pues, envirtud delasdisposiciones pertinentes
delaConstitucion delalndia, laOrden de Patentes de 1994 expird €l 26 de marzo de 1995.%° En marzo
de 1995, la administracion de la India presentd a Parlamento e proyecto de Ley de Patentes
(modificacién) de 1995 paradar cumplimiento permanente alos contenidosde laOrden. Sin embargo,
el proyecto de Ley expird porque € Parlamento se disolvié € 10 de mayo de 1996. La expiracion
de la Orden no se publicd ni se notifico a Consgo de los ADPIC.

7.4 En laactualidad |a India permite la presentacién y tramitacion de solicitudes de patente para
productos farmacéuticos 0 productos quimicos para la agricultura en virtud de unas "précticas
administrativas’ que no han sido publicadas, aun cuando esos productos no son patentables en virtud
delo dispuesto en € articulo 5 delaL ey de Patentes de 1970. Entre el 1° deenero de 1995y e 15 de
febrero de 1997 se recibié un total de 1.339 solicitudes para productos farmacéuticos y productos
quimicos agricolas.** Todas estas solicitudes, segin la India, se archivan por separado para actuar
en e futuro como disponen los apartados b) y c) del parrafo 8 del articulo 70 y €l pérrafo 9 del mismo
articulo del Acuerdo sobre los ADPIC.%®

7.5 En lalegidacion actud delalndiano hay fundamento juridico -ni sustantivo ni de procedimiento-
para conceder derechos exclusivos de comercializacion cuando un producto objeto de una solicitud
de patente en el marco del parrafo 8 del articulo 70 (solicitudes generalmente |lamadas " de presentacion
anticipada'), pasaareunir las condiciones paraobtener |aproteccion seguin lo dispuesto en €l parrafo 9
del articulo 70 del Acuerdo sobrelos ADPIC. Hastael momento, no se habia presentado al Gobierno
de la India ninguna solicitud de concesion de derechos exclusivos de comercializacion.

Alegaciones del reclamante

7.6 L os Estados Unidos fundamentalmente alegan ante el Grupo Especia que ggla India no ha
cumplido las obligaciones que para ella se derivan del parrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre
los ADPIC de establecer un mecanismo que preserve durante € periodo transgitorio previsto en d Acuerdo
sobre
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que se originaron € 1° de enero de 1995, de establecer un sistema para la concesion de derechos
exclusivos de comercidizacion; y €) en un sistema para
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En apoyo de su argumentacion, lalndiacitad recienteinforme del Grupo Especia encargado del caso
Comunidades Europeas - Régimen para la importacion, venta y distribucién de bananos.®®
El parrafo 2 del articulo 6 del ESD estipula lo siguiente:

"L as peticiones de establecimiento de



WT/DS50/R






WT/DS50/R
Pégina 53

unareclamacion de derecho. Es sencillamente una peticién de que € Grupo Especia ejerzae poder
discrecional que le otorgala clausula segunda del parrafo 1 del articulo 19 del ESD. En vistade que
el Grupo Especia
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Como el Acuerdo sobrelosADPIC esuno delosAcuerdos Comerciales Multilaterales, parainterpretar
sus disposiciones debe orientarnos lajurisprudencia establecidaen el GATT de 1947, salvo que exista
una disposicion en contrario.  Como indicd € Organo de Apelacion en e caso Japon - Bebidas
Alcohdlicas, los informes adoptados de los grupos especiales "crean expectativas legitimas en los
Miembros de la OMC y, por consiguiente, deben tenerse en cuenta cuando son pertinentes para una
diferencia’.®® Enredidad, dado que el Acuerdo sobrelos ADPIC se negocié como parte del equilibrio
global delasconcesionesdelaRondaUruguay, seriaimprocedenteno aplicar a interpretar ese Acuerdo
los mismos principios que se aplican para interpretar otras partes del Acuerdo sobre la OMC.

7.20 Laproteccion de las expectativas legitimas de los Miembros en cuanto a las condiciones de
competencia es un principio del GATT bien establecido que se deriva en parte del articulo XXIII en
el cual seestipulan las disposiciones basicasdel GATT (y delaOMC) paralasolucion dediferencias. ®
En cuanto a articulo |11 del GATT, e Grupo sobre laMaquinaria Agricola Italiana resolvio que " su
intencién [delosredactores] fueladeasegurar condicionesigual es de competenciaunavez despachadas
de aduana las mercancias'.® Este principio fue ampliado més tarde por € Grupo Especia del
Superfondo, queresolvid que "la prohibicion general de aplicar restricciones cuantitativas, estipulada
en € articulo X1 ... y laobligacion de aplicar e trato nacional enunciada en € articulo 111 ... tienen
fundamentalmente la misma razon de ser, es decir, dar a las partes contratantes seguridades acerca
delasrelaciones de competenciaentre sus productosy |os delas demés partes contratantes'.® El Grupo
Especia encargado del Articul o 337, que seocupd de cuestionesde protecci6n delapropiedad intel ectua
en frontera, también llegd a conclusiones similares.®

7.21 Laproteccion de las expectativas legitimas es de importancia capital para crear seguridad y
previsibilidad en e sistema de comercio multilateral. A este respecto observamos que las disciplinas
congtituidas en e ambito del GATT de 1947 (el llamado acervo del GATT) estaban dirigidas
primordiamente a trato de las mercancias de otros paises, mientras que las normas del Acuerdo sobre
los ADPIC se refieren principamente a trato de los nacionales de los demas Miembros de la OMC.
Si bien esto exigeque el concepto de laproteccion delas expectativas | egitimas seaplique en | os sectores
de los derechos de propiedad intelectual alarelacién competitiva entre los nacionales de un Miembro
y los de los demés Miembros (méas bien que entre los productos de produccién naciona y los de los
demas Miembros, como en el sector de las mercancias), ello no hace inaplicable, en nuestra opinion,
el principio subyacente. A este respecto proporcionaun contexto Util € preambulo del Acuerdo sobre
los ADPIC, que reconoce la necesidad de nuevas normasy disciplinas relativas a™la aplicabilidad de
los principios bésicos del GATT de 1994 ...".

®Informe del Organo de Apelacion en e caso " Japdn - Impuestos sobre las bebidas a cohdlicas', adoptado
el 1° de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS13/AB/R, pagina 18.

8 0bservamos a este respecto que en € art
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7.22  En conclusion, constatamos que a interpretar el texto del Acuerdo sobre los ADPIC deben
tomarse en consideracion las | egitimas expectativas de los Miembros de laOM C en cuanto aese Acuerdo,
y las normas de interpretacion elaboradas en anteriores informes de grupos especiaes en el marco del
GATT, en particular los que establecen e principio de laproteccion de las condiciones de competencia
resultantes de los acuerdos comerciaes multilaterales.

D. Parrafo 8 de
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7.25 Dicho apartado a) empieza con lafrase "no obstante las disposiciones de la Parte VI". Esta
cldusula indica que esa disposicidn es una excepcion de las disposiciones transitorias recogidas en la
Parte VI del Acuerdo sobrelosADPIC. Asi pues, si un Miembro no concede apartir del 1° de enero
de 1995 la proteccion mediante patente a los productos farmacéuticos y productos quimicos para la
agricultura de conformidad con |as obligaciones que le impone € articulo 27, ese Miembro no puede
prevalerse, d amparo del articulo 65, de un periodo transitorio para la aplicacion de este apartado.
Esto se desprende claramente del andisisdel texto y en cualquier caso no estaen litigio entrelas partes.
L aobligacion sustantivaque hade asumir ese Miembro desde el 1° de enero de 1995 es|ade establecer
"un medio" por e cual "puedan presentarse" solicitudes de patente para las invenciones de productos
farmacéuticos'y productos quimicos p
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paralaproteccion mediante patente. Unavez que esasinvenciones puedan protegerse mediante patentes
de productos, d articulo 27 exige que esas patentes puedan obtenerse para, como minimo, las invenciones
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de los deméas Miembros.® Como sefid6 & Grupo Especial encargado del Superfondo, la finalidad
deesasnormasy disciplinas" esno sélo proteger el comercio actual, sino ademéas crear laprevisibilidad
necesaria paraplanear e comercio futuro".® Laprevisibilidad en el régimen de propiedad intel ectual
es realmente esencia para los nacionaes de los Miembros de la OMC cuando adoptan decisiones de
comercio e