
ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DEL COMERCIO
WT/DS79/R
24 de agosto de 1998
(98-3091)

Original:  inglés

India - Protección mediante patente de los
 productos farmacéuticos y los productos

químicos para la agricultura

Reclamación de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros

Informe del Grupo Especial

El presente informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto "India - Protección
mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura" se
distribuye a todos los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el Entendimiento relativo a
las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD).  El informe se
distribuye como documento no reservado a partir del 24 de agosto de 1998, de conformidad con los
Procedimientos para la distribución y la supresión del carácter reservado de los documentos de la
OMC (WT/L/160/Rev.1).  Se recuerda a los Miembros que, de conformidad con el ESD, sólo las
partes en la diferencia pueden presentar una apelación en relación con el informe de un grupo
especial, que las apelaciones están limitadas a las cuestiones de derecho abordadas en el informe
del Grupo Especial y a las interpretaciones jurídicas que éste haga y que no se podrá establecer
ninguna comunicación ex parte con el Grupo Especial ni con el Órgano de Apelación respecto de
las cuestiones que el Grupo o el Órgano estén examinando.



(2)

Nota de la Secretaría:  El presente informe del Grupo Especial será adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) dentro de
los 60 días siguientes a la fecha de su distribución, a menos que una parte en la diferencia decida recurrir en apelación o que el OSD
decida por consenso no adoptar el informe.  En caso de recurrirse en apelación contra el informe del Grupo Especial, éste no será
considerado por el OSD a efectos de su adopción hasta después de haber concluido el proceso de apelación.  Puede obtenerse
información acerca de la situación actual del informe del Grupo Especial en la Secretaría de la OMC.





(ii)

- Objeto y fin 78
- Conclusión 80

Página

F. Anulación y menoscabo 80

VIII. Observaciones finales 80

IX. Conclusiones 80

Anexo 1- Solicitud de establecimiento de un grupo especial
presentada por las Comunidades Europeas (WT/DS79/2) 81

Anexo 2- Lok Sabha, Pregunta Nº 2601 sin asterisco y
respuesta del Ministro de Industria 83

Anexo 3- India, Ley de Patentes Nº 39 de 1970,
Párrafo 1) j) del artículo 2, párrafo 1) l) del artículo 2,
artículos 5-12 y 15 84

Anexo 4- Fax de fecha 28 de abril de 1998, del Dr. Alan Hesketh
Director, Global Intellectual Property, Glaxo Wellcome 90























WT/DS79/R
Página 11

reacción de las CE ante la solicitud de celebración de consultas sobre su régimen de la
importación, venta y distribución de plátanos formulada por Panamá en octubre de 1997.
Las CE habían descrito la iniciación por Panamá de procedimientos de solución de
diferencias en relación con una cuestión que ya había sido objeto de la resolución de un
grupo especial como un abuso de esos procedimientos, incluso aunque Panamá no era
Miembro de la OMC cuando se había establecido el grupo especial que había entendido
inicialmente en el asunto y, por lo tanto, no podía haberse sumado a la anterior
reclamación.12

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

- En la OMC, el riesgo que representaba someter de nuevo innecesariamente la
misma cuestión al procedimiento de solución de diferencias se debía principalmente a la
naturaleza multilateral de las obligaciones en litigio.  En principio, todos los Miembros
tenían las mismas obligaciones respecto de cada uno de los demás.  La OMC contaba
actualmente con 132 Miembros.  Por lo tanto, en teoría, la alegación de que un Miembro
había incumplido sus obligaciones podía dar lugar a 131 reclamaciones diferentes
presentadas por todos los demás Miembros.  Si una pluralidad de partes reclamantes
presentaban sus reclamaciones al mismo Grupo Especial, apenas surgían problemas;  si las
reclamaciones se presentaban sucesivamente ante distintos Grupos Especiales, el resultado
era una gran confusión y un desperdicio de los recursos.

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

"Interest republicae ut sit finis litium, es una antigua máxima,
profundamente enraizada en los fundamentos del derecho;  interesa al
Estado que los litigios lleguen a su fin.  Esta máxima tiene una amplia
aplicación;  se basa evidentemente en el sentido común y políticas
acertadas.  Porque, si cuestiones que han sido solemnemente decididas
pueden ser de nuevo objeto de controversia;  si hechos que ya han sido
solemnemente afirmados pueden negarse de nuevo siempre que el que
formuló la afirmación tenga la oportunidad de hacerlo, nunca terminarán
los litigios y la confusión."

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

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

                                                  
12 Documento W/DS105/1.  Panamá se convirtió en Miembro de la OMC el 6 de septiembre de 1997.

El Grupo Especial que examinó el asunto de los bananos se estableció el 8 de mayo de 1996 (WT/DS27/7).
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así como de los de la India.  Si este Grupo Especial daba su aprobación al sistema de las
CE de iniciar un nuevo procedimiento y si los artículos 9 y 10 del ESD no preveían un
momento en el que se debía poner término a las actuaciones judiciales en la OMC, ésta
podía convertirse fácilmente en teatro de una gran cantidad de litigios, controversias y mala
voluntad.

- El Órgano de Apelación había declarado en otro contexto que "las normas de la
OMC … no son tan rígidas ni inflexibles que no permitan juicios razonados para hacer
frente al interminable y siempre cambiante flujo y reflujo de los hechos reales, en casos
reales, en el mundo real".18   La India invitaba al Grupo Especial a abordar con ese espíritu
la nueva e importante cuestión de interpretación que tenía ante sí.

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

- El artículo 9 se refería a las situaciones en las que había varios reclamantes en un
procedimiento de solución de diferencias.  Sin embargo, no disponía que los Miembros de
la OMC tuvieran la obligación de formular una reclamación en un momento determinado.
Tampoco trataba de la situación de un Miembro de la OMC que hubiera solicitado actuar
como tercero en un procedimiento de solución de diferencias determinado.  Ese caso se
abordaba exclusivamente en el artículo 10.  En el párrafo 4 de ese artículo, que era
pertinente en relación con este asunto, se disponía expresamente que un tercero podía
convertirse en reclamante en relación con una medida que ya fuera objeto de las
actuaciones de un grupo especial.  Del lenguaje utilizado, se deducía claramente que en el
párrafo 4 del artículo 10 se contemplaba una situación de actuaciones sucesivas, como la
actual, puesto que no era posible que un Miembro de la OMC participara como parte
reclamante y como tercero en el mismo procedimiento.  Además, el párrafo 4 del artículo
10 no contenía ninguna disposición que prohibiera explícita o implícitamente a un tercero
solicitar el establecimiento de un grupo especial una vez terminado el procedimiento del
grupo especial anterior.

- Podía haber buenas razones para que un Miembro de la OMC deseara actuar como
reclamante en relación con una medida que ya hubiera sido objeto de las actuaciones de un
grupo especial, después de haber actuado como tercero respecto de ese grupo especial
anterior19   Los derechos procesales de los terceros eran mucho más limitados que los de los

                                                  
18 Informe del Órgano de Apelación acerca del asunto Japón - Impuestos sobre las bebidas

alcohólicas, (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)

19 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, las CE explicaron que, en 1996 y a principios
de 1997, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros habían celebrado intensas conversaciones con la
India con objeto de convencer a las autoridades de ese país de que adoptaran las medidas necesarias para
cumplir correctamente sus obligaciones con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC.  Hasta entonces, las CE habían confiado en que la India estaba preparándose para
adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a esas disposiciones sin
esperar el final del procedimiento de solución de diferencias en curso (WT/DS50).  Cuando quedó claro que,
en realidad, la India no estaba adoptando las medidas necesarias para cumplir prontamente las mencionadas
disposiciones, las CE solicitaron la celebración de consultas en virtud del ESD.  La solicitud de celebración de
consultas se presentó a la India el 28 de abril de 1997 y se distribuyó a los Miembros de la OMC el 6 de mayo
de ese año (documento WT/DS79/1).  Las consultas se celebraron el 14 de mayo de 1997.  Aunque no
desembocaron en una solución mutuamente aceptable, se consideró que la posición de las CE se había
aclarado lo suficiente para que la India no dudara de que las CE estaban dispuestas a continuar con el
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reclamantes.  En particular, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 10 del ESD, debía
darse traslado a los terceros de las comunicaciones de las (otras) partes en la diferencia
presentadas al Grupo Especial en su primera reunión.  Esto implicaba que los terceros no
tenían acceso a ninguna otra comunicación de las partes en la diferencia.  Con arreglo al
párrafo 6 y el apartado b) del párrafo 12 del Apéndice 3 del ESD, los terceros eran oídos en
una sesión independiente pero no participaban de otro modo en las reuniones del grupo
especial con las partes en la diferencia.  De conformidad con el párrafo 4 del artículo 17 del
ESD, solamente las partes en la diferencia, con exclusión de terceros, podían recurrir en
apelación contra el informe de un grupo especial.  Por último, con arreglo al párrafo 2 del
artículo 22 del ESD, en las condiciones establecidas en esa disposición, "cualquier parte
que haya recurrido al procedimiento de solución de diferencias podrá pedir la autorización
del OSD para suspender la aplicación al Miembro afectado de concesiones u otras
obligaciones resultantes de los acuerdos abarcados".  Como podía apreciarse en esta
disposición, el OSD no podía conceder esa autorización a un tercero, puesto que éste no
había "recurrido al procedimiento de solución de diferencias".  Si un tercero deseaba verse
libre de estas limitaciones, su única alternativa era convertirse en reclamante por derecho
propio.

- Además, contrariamente a lo que parecía indicar la posición de la India en la actual
diferencia, el ESD no obligaba a los Miembros de la OMC a solicitar la iniciación de un
procedimiento de solución de diferencias en un momento determinado, por lo menos en
tanto siguieran aplicándose las medidas en litigio que dieran lugar a la diferencia.  En el
párrafo 7 del artículo 3 del ESD se disponía expresamente que "[a]ntes de presentar una
reclamación, los Miembros reflexionarán sobre la utilidad de actuar al amparo de los
presentes procedimientos".  En Comunidades Europeas - Régimen para la importación,
venta y distribución de bananos20, el Órgano de Apelación había llegado, basándose en esta
disposición, a la constatación de que los Miembros de la OMC tenían un amplio margen de
discrecionalidad para decidir si presentaban o no una reclamación al amparo de los

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

20 Informe de 9 de septiembre de 1997 (documento WT/DS27/AB/R, párrafo 135)
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una reclamación en relación con una medida que ya hubiera sido objeto de una actuación anterior.
No obstante, la India sostenía que esta alegación de las CE respecto del párrafo 1 del artículo 9 y el
párrafo 4 del artículo 10 estimularía la iniciación de procedimientos de solución de diferencias
innecesarios y evitables, que era lo que hacía claramente la actual reclamación de las CE.  Éstas
intentaban distinguir la reclamación consecutiva presentada por Panamá en relación con el régimen
de los bananos de las CE del asunto actual alegando que Panamá "había intentado intervenir en la
aplicación de las recomendaciones y resoluciones hechas o dictadas por el OSD de resultas de un
procedimiento de solución de diferencias en el que no había participado".  Sin embargo, ¿no era
eso precisamente lo que intentaban hacer las CE en el presente asunto?  El intento de las CE de
distinguir el proceder de Panamá del suyo propio no podía disimular el hecho de que, en este
asunto, las CE sometían a la India a un hostigamiento legal al que no desearían verse sometidas.

4.5 A continuación, la India formuló los siguientes argumentos en relación con el párrafo 1 del
artículo 9 del ESD:

- La primera frase del párrafo 1 del artículo 9 del ESD autorizaba al OSD a
establecer un único grupo especial para examinar los asuntos con pluralidad de partes
reclamantes.  En lo que se refería al presente asunto, esa frase dejaba claro que el OSD
habría tenido autoridad para establecer un único grupo especial si los Estados Unidos y las
CE hubieran presentado sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial al mismo
tiempo.  La segunda frase del párrafo 1 del artículo 9 iba más allá, puesto que estipulaba
que, en caso de pluralidad de partes reclamantes, siempre que fuera posible, las
reclamaciones debían someterse a un grupo especial único. Como el OSD sólo podía
establecer un grupo especial único para examinar varias reclamaciones relativas a la misma
cuestión cuando esas reclamaciones se presentaban al mismo tiempo, esta segunda frase
implicaba la obligación de presentar esas reclamaciones al mismo tiempo, siempre que
fuera posible.

- En los artículos 9 y 10 se llegaba a un equilibrio entre dos objetivos contrapuestos:
por una parte, cada reclamante debía tener derecho a presentar su propia reclamación, hacer
sus propias alegaciones y elaborar sus propios argumentos;  por la otra, los demandados y
la OMC debían ser protegidos contra la iniciación totalmente innecesaria de un nuevo
procedimiento de solución de diferencias.  La transacción a que habían llegado los
redactores de esos artículos era lógica y se basaba en el sentido común:  cuando las
reclamaciones podían abordarse conjuntamente debían serlo;  cuando un tercero podía
presentar su reclamación contra una medida a un grupo especial que había examinado la
misma medida, debía hacerlo.

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

- La India aducía que en la segunda frase del párrafo 1 del artículo 9 del ESD se
establecía la obligación de los Miembros de la OMC de presentar simultáneamente al
mismo grupo especial las diferencias relativas a una misma cuestión.  Esta interpretación
del párrafo 1 del artículo 9 del ESD era claramente errónea.  Como su título lo indicaba, el
artículo 9 trataba de las situaciones en las que varias partes reclamantes solicitaban el
establecimiento de un grupo especial en relación con la misma cuestión.  El párrafo 1 de
ese artículo se refería a las situaciones en las que varios reclamantes formulaban
simultáneamente esas solicitudes.  En la primera frase de ese párrafo, se permitía que
varios Miembros de la OMC solicitaran el establecimiento de un único grupo especial en
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- Las CE se basaban en la ley interna de la India para demostrar su alegación de que
un competidor podía obtener un mandamiento judicial para obligar a la Oficina de Patentes
a examinar y rechazar una solicitud anticipada y, de ese modo, hacer que ésta no cumpliera
los requisitos necesarios para obtener en el futuro protección mediante patente.  Se
reconocía que, "en un procedimiento internacional, la parte que se basaba en la 'ley interna'
había de demostrar su existencia".25   Correspondía pues a las CE demostrar que la
legislación interna de la India implicaba una violación de las obligaciones prescritas en el
apartado a) del párrafo 8 del artículo 70.  Se reconocía también que un tribunal
internacional no podía interpretar la ley interna;  debía considerarla como un hecho que
había de demostrar la parte que se basaba en él.26

- En relación con esta cuestión, el Órgano de Apelación había señalado en su
informe sobre el asunto anterior27 :

"En derecho internacional público, un tribunal internacional puede tratar la
ley interna de varias maneras.28   La ley interna puede servir de prueba de
hechos y puede proporcionar pruebas de la práctica del Estado.  Sin embargo,
la ley interna puede también constituir una prueba de cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones internacionales.  Por ejemplo, en el caso
Determinados intereses alemanes en la alta Silesia polaca, la Corte
Permanente de Justicia Internacional observó que:

"Puede preguntarse si no plantea una dificultad el hecho de que la Corte haya
de ocuparse de la ley polaca de 14 de julio de 1920.  Sin embargo, tal no
parece ser el caso.  Desde el punto de vista del derecho internacional y de la
Corte que es su órgano, las leyes internas son meros hechos que expresan la
voluntad y constituyen las actividades de los Estados, de la misma manera
que las decisiones legales y las medidas administrativas.  Ciertamente no
incumbe a la Corte interpretar la legislación polaca en cuanto tal;  pero
nada impide a la Corte emitir un juicio sobre la cuestión de si, al aplicar esa
legislación, Polonia actúa en conformidad con las obligaciones que le
impone para con Alemania la Convención de Ginebra."29 (cursivas añadidas
por el Órgano de Apelación)

- El derecho internacional general, los precedentes del GATT de 1947 y la mencionada
resolución del Órgano de Apelación iban en el mismo sentido:  no correspondía al Grupo
Especial interpretar la ley de la India;  lo que había de hacer era llegar a una decisión sobre
la cuestión de si la India, al aplicar esa ley, había actuado de conformidad con el

                                                  
25 Mojtaba Kazazi, Burden of Proof and Related Issues:  A Study on Evidence Before International

Tribunals, Kluwer Law International, página 368

26 Id.

27 Documento WT/DS50/AB/R, párrafo 65

28 Véase, por ejemplo, I. Brownlie, Principles of Public International Law, 4a ed. (Clarendon
Press, 1990), páginas 40-42.

29 [1926], PCIJ Series A, Nº 7, página 19















WT/DS79/R
Página 31

solicitud relativa a una sustancia que no sea patentable.  Coincidimos con
el Grupo Especial en que estas disposiciones de la Ley de patentes son
obligatorias.44  Y, al igual que el Grupo Especial, no estamos convencidos
de que las 'instrucciones administrativas' de la India tengan primacía sobre
las disposiciones obligatorias contrarias a ellas de la Ley de Patentes.45

Observamos también que al publicar estas 'instrucciones administrativas' el
Gobierno de la India no se prevalió de las disposiciones del artículo 159 de
la Ley de Patentes que permiten al Gobierno central 'elaborar reglamentos
para aplicar las disposiciones de la Ley', ni del artículo 160 de la Ley de
Patentes, que exige que esos reglamentos se lleven a las dos cámaras del
Parlamento indio.  La India nos dice que esos reglamentos no eran
necesarios para las 'instrucciones administrativas' de que aquí se trata.  Pero
también esto parece contradecir las disposiciones obligatorias de la Ley de
Patentes.

No llega a convencernos la explicación de la India de esas aparentes
contradicciones.  En consecuencia, no estamos convencidos de que las
'instrucciones administrativas' de la India hubieran prevalecido ante una
impugnación jurídica amparada en la Ley de Patentes.  Y, por consiguiente,
tampoco estamos convencidos de que las 'instrucciones administrativas' de
la India proporcionen un fundamento legal sólido para preservar la novedad
y la prioridad de las solicitudes desde las fechas pertinentes de presentación
y prioridad."46

- Las resoluciones del Órgano de Apelación son contradictorias.  Éste confirma
primero que un tribunal internacional no puede interpretar la legislación interna sino sólo
examinar su aplicación.  Esto debería haber llevado al Órgano de Apelación a examinar
cuestiones como:  ¿ha establecido la India un sistema de presentación anticipada? ¿han
sido impugnadas solicitudes presentadas anticipadamente ante tribunales indios? ¿ha
declarado algún tribunal indio inválida una solicitud anticipada?  El hecho de que la India
hubiera recibido 1.924 solicitudes anticipadas desde el 1º de enero de 1995 al 15 de octubre
de 1997 y de que ninguna de ellas hubiera sido rechazada o invalidada debería haber
ocupado un lugar central en las consideraciones del Órgano de Apelación.  En cambio, éste
había interpretado la ley india y examinado las siguientes cuestiones:  ¿es el sistema de
presentación anticipada compatible con la Ley de Patentes de la India? ¿pueden
impugnarse las solicitudes anticipadas ante los tribunales indios con arreglo al derecho
indio? ¿pueden declararse inválidas las solicitudes anticipadas con arreglo al derecho
indio?  La constatación fundamental del Órgano de Apelación, en la que éste basaba su
conclusión, era:  "no estamos convencidos de que las 'instrucciones administrativas' de la
India hubieran prevalecido ante una impugnación jurídica amparada en la Ley de Patentes".
Así pues, el Órgano de Apelación había decidido en contra de la India sobre la base de su
propia interpretación de la Ley de Patentes y no de una evaluación de la aplicación de esa
Ley.

                                                  

44 Documento WT/DS50/R, párrafo 7.35

45 Documento WT/DS50/R, párrafo 7.37

46 Documento WT/DS50/AB/R, párrafos 69-70
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cuando llegara el momento de su patentabilidad, de conformidad con los apartados b) y c) del
párrafo 8 del artículo 70.

- Entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de enero de 1998, la India había recibido
2.212 solicitudes anticipadas, ninguna de las cuales había sido rechazada o invalidada.
Todas las solicitudes anticipadas -con inclusión de su número de serie, su fecha, el nombre
del solicitante y el título- se publicaban en la Gaceta de la India.  Esta publicación se
efectuaba independientemente de que el producto para el que se solicitaba la patente fuera
patentable.  No existía ninguna disposición en la legislación india que impidiera a la
Oficina de Patentes aceptar y archivar las solicitudes con miras a la adopción de medidas
en el futuro de conformidad con el párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC,
y era evidente que no podía eliminarse la constancia de las solicitudes publicadas en la
Gaceta de la India.  Por lo tanto, el registro, la fecha, el archivo y la publicación de esas
solicitudes no podían suprimirse mediante el recurso a los tribunales.  Por consiguiente no
había nada que pudiera impedir que, cuando se cumplieran los criterios para la concesión
de esas patentes de conformidad con los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70, la
India decidiera concederlas sobre la base de las solicitudes actualmente presentadas y
determinara la novedad y prioridad de las invenciones con arreglo a la fecha de esas
solicitudes.

4.19 Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros opinaron que la India no había
alegado ningún elemento nuevo que no se hubiera considerado ya en la anterior diferencia o que
fuera pertinente de otro modo para la solución de la diferencia actual.

- La India aducía básicamente que en el artículo 5 de su Ley de Patentes se prohibía
la concesión de patentes en el caso de los productos farmacéuticos o los productos
químicos para la agricultura, sin prohibir, no obstante, la presentación de solicitudes en
relación con esos productos.  La India alegaba además que, por lo tanto, la presentación de
una solicitud en relación con productos de ese tipo era posible con arreglo al artículo 6 y
constituía, pues, un "medio" suficiente para la presentación de solicitudes de conformidad
con el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Estos
argumentos no eran nuevos, puesto que estas disposiciones de la Ley de Patentes de la
India se habían presentado al Grupo Especial en la anterior diferencia y no se habían
modificado desde entonces.  No eran pertinentes porque, en el párrafo 2) del artículo 15 de
la Ley de Patentes de la India, que tenía carácter vinculante, se disponía que el Interventor
denegaría la solicitud relativa a una invención no patentable en el marco de la Ley.  La
posibilidad de presentar una solicitud que debía ser denegada con arreglo a una disposición
vinculante de la legislación interna de un Miembro de la OMC no constituía un "medio"
adecuado para la presentación de una solicitud de conformidad con el apartado a) del
párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

- Además, la India alegaba que, de conformidad con el párrafo 1) del artículo 12 de
su Ley de Patentes, no se establecía un plazo para la remisión de una solicitud a un
examinador.  Por lo tanto, a juicio de la India, no había conflicto entre las instrucciones
administrativas de las autoridades ejecutivas indias al Interventor de Patentes y el
párrafo 1) del artículo 12 de la Ley de Patentes.  Esta cuestión se había examinado
extensamente en la diferencia anterior, en particular en el párrafo 7.35 del informe del
Grupo Especial que se había ocupado de esa diferencia y en el párrafo 69 del informe del
Órgano de Apelación al respecto.  Las CE creían que ya se había dicho todo lo necesario en
relación con esta cuestión.  Dado el examen realizado, las CE no podían estar de acuerdo
con la India en que los términos en que estaba redactada su Ley de Patentes no fueran
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claros en lo relativo a las medidas que debía adoptar el Interventor una vez que se había
presentado una solicitud o al momento de la adopción de esas medidas.  En esas
circunstancias, las CE no veían el interés de la declaración del juez  G.P. Singh citada por
la India en el contexto de la presente diferencia.  Otro tanto podía decirse del argumento de
que los plazos que figuraban en las leyes no eran vinculantes, ya que existía una
contradicción evidente con lo dispuesto en la Ley de Patentes de la India, que no permitía
ninguna demora en la remisión de una solicitud a un examinador.  En otros términos, el
párrafo 1) del artículo 12 de la Ley de Patentes de la India simplemente no establecía un
plazo porque preveía medidas inmediatas;  el artículo comenzaba con la palabra "cuando",
que no permitía ninguna demora.  Tampoco en este caso consideraban las CE que existiera
una laguna que pudiera llenarse mediante instrucciones administrativas.

- La declaración pronunciada por el Gobierno de la India ante el Parlamento indio el
2 de agosto de 1996 ya se había mencionado en la anterior diferencia.  Las declaraciones
que el Gobierno de la India pudiera haber hecho ante el Parlamento o en otro lugar no
cambiaban el hecho de que la Ley de Patentes de la India contenía en el párrafo 1) de su
artículo 12 una disposición vinculante que estipulaba que el Interventor remitiría cualquier
solicitud a un examinador "[c]uando se haya presentado la descripción completa relativa a
una solicitud de patente".  Además, como ya se ha dicho, en el párrafo 2) del artículo 15 de
la Ley de Patentes de la India se disponía que el Interventor denegaría una solicitud si
estimaba que la invención reinvindicada en la descripción no era patentable en el marco de
la Ley.  El tiempo de los verbos utilizados en ambas disposiciones era el futuro, lo cual no
dejaba ninguna discrecionalidad al Interventor.

- Era evidente que las propias autoridades indias habían llegado a la conclusión de
que la Ley de Patentes de 1970 vigente no bastaba para poner la legislación interna de la
India en conformidad con las obligaciones de ese país con arreglo al apartado a) del
párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC cuando habían decidido, al final de
1994, promulgar la Orden de Patentes (modificación) para remediar las evidentes
deficiencias de la Ley de Patentes de 1970 vigente.  Por la misma razón, la India había
presentado a su Parlamento un proyecto de ley encaminado a modificar la Ley de Patentes
de 1970.  La afirmación hecha por la India en la presente diferencia de que la Ley de
Patentes de 1970 estaba en conformidad con sus obligaciones con arreglo al párrafo  8 del
artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, aunque nunca se había promulgado la
modificación propuesta, simplemente no era creíble.

- La India se había referido también a los principios de legitimación y madurez, que
impedirían una impugnación ante sus tribunales con objeto de obligar al Interventor de
Patentes a remitir una solicitud anticipada a un examinador con fines de examen.  Incluso
si esto fuera cierto, no excluía la posibilidad de otras formas de diferencia privada acerca
de la novedad y la prioridad de una solicitud anticipada.  En particular, las CE no
consideraban que existiera ninguna razón para que una diferencia entre dos o más
solicitantes acerca del momento o las formalidades de la presentación de una solicitud con
arreglo al apartado a) del párrafo  8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC no
pudiera dar lugar a un litigio ante un tribunal indio en cualquier momento anterior al año
2005.  En particular, podía plantearse una diferencia sobre la fecha de presentación
pertinente antes del año 2005, como cuestión preliminar en el contexto de un
procedimiento judicial relativo a la concesión de un derecho exclusivo de comercialización
con arreglo al párrafo  9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.  En esos
procedimientos judiciales, el hecho de que actualmente no existiera en la India una base
legal para la presentación de solicitudes anticipadas haría imposible, o por lo menos
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para interpretar el Acuerdo sobre la OMC de conformidad con las reglas
establecidas en el artículo 31 de la Convención de Viena.  Esas reglas deben
respetarse y aplicarse al interpretar el Acuerdo sobre los ADPIC o cualquier
otro de los acuerdos abarcados.  En el caso presente el Grupo Especial ha
creado su propio principio de interpretación, que no es compatible con las
normas usuales de interpretación del derecho internacional público ni con la
práctica establecida del GATT/OMC.  Tanto los grupos especiales como el
Órgano de Apelación deben guiarse por las normas de interpretación de los
tratados establecidos en la Convención de Viena y no deben aumentar ni
disminuir los derechos y obligaciones previstos en el Acuerdo sobre la
OMC."73

El Órgano de Apelación no había revocado la interpretación dada por el Grupo Especial
al párrafo 9 del artículo 70, a pesar de que esa interpretación se había basado en el
concepto de previsibilidad de las condiciones de competencia, que el Órgano de Apelación
había rechazado como base para interpretar el Acuerdo sobre los ADPIC

- En relación con el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, la India
había sometido al Órgano de Apelación las siguientes cuestiones de derecho, de
conformidad con el párrafo 6 del artículo 17 del ESD:

La India solicita respetuosamente al Órgano de Apelación que examine las
siguientes cuestiones:

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

- En caso afirmativo ¿cabe suponer razonablemente que el
párrafo 9 del artículo 70 tenga por objeto y fin crear la obligación de
establecer en la legislación interna la disponibilidad de derechos
exclusivos de comercialización a partir de la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC, habida cuenta de que pueden
tardarse 10  o más años en completar las etapas necesarias del
procedimiento para obtener un derecho exclusivo de comercialización
y de que el párrafo 9 del artículo 70 forma parte de una serie de
disposiciones transitorias destinadas a permitir a los países en
desarrollo que aplacen la adopción de medidas legislativas?

- En caso de que la respuesta a la primera cuestión sea negativa
¿justifica el principio de previsibilidad de la relación de competencia
la interpretación dada por el Grupo Especial al párrafo 9 del
artículo 70?

                                                                                                                                                             

73 Documento WT/DS50/AB/R, párrafos 40, 43, 44, 45 y 46
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ha promulgado tal legislación.  Para dar significado y efecto a los derechos y
obligaciones dimanantes del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC esa legislación debería haber estado en vigor desde el 1º de enero
de 1995."

- En la declaración del Órgano de Apelación no se hacía ninguna referencia a la
extensa argumentación de la India basada en el texto, el contexto y el objetivo del párrafo 9
del artículo 70.  Lo lógico habría sido que el Órgano de Apelación, al haber rechazado el
concepto de previsibilidad de las condiciones de competencia como base para ampliar las
obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC más allá de sus términos, revocara la
constatación formulada por el Grupo Especial sobre el párrafo 9 del artículo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC en la diferencia anterior, puesto que esa constatación se basaba
en ese concepto.  En lugar de ello, el Órgano de Apelación había hecho constataciones que,
o no había aclarado o se referían a cuestiones sobre las que no había discrepancias,
privando así a la India de los derechos de procedimiento que le reconocía el párrafo 12 del
artículo 17 del ESD.

- El Órgano de Apelación no explicaba cómo el párrafo 4 del artículo XVI del
Acuerdo sobre la OMC podía determinar el alcance de las obligaciones derivadas del
párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.  El párrafo 4 del artículo XVI se
limitaba a establecer cómo habían de aplicarse las obligaciones impuestas por los Acuerdos
de la OMC y por consiguiente sólo era pertinente una vez que se hubiera determinado la
existencia de una obligación impuesta por uno de los Acuerdos de la OMC que había de ser
aplicada.  La cuestión que se había planteado al Órgano de Apelación era si existía tal
obligación.  La India había señalado que en los diversos Acuerdos de la OMC había
numerosas disposiciones transitorias que exigían la realización de ciertos actos en un
momento futuro, bien cuando llegara una determinada fecha o bien cuando se produjera un
hecho determinado.  Si el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC fuera
pertinente a la interpretación del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC,
habría que entender que todas las disposiciones transitorias del Acuerdo sobre la OMC que
imponían una obligación a partir de una fecha o de un hecho futuros comprendían la
obligación adicional de modificar la legislación interna antes de esa fecha o hecho futuros.
Ahora bien:  era evidente que ninguna de esas disposiciones transitorias respondía a ese
propósito.  El Órgano de Apelación no había examinado esta cuestión a pesar de que la
India había solicitado expresamente que lo hiciera.

- En contra de lo que indicaba el Órgano de Apelación, las partes en la diferencia
anterior coincidían en que el párrafo 9 del artículo 70 surtía efectos a partir de la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, pero la India había alegado que ese párrafo
establecía una obligación de conceder derechos exclusivos de comercialización que sólo
nacía cuando se producían hechos que aún no se habían producido.  En consecuencia, la
cuestión sobre la que había de pronunciarse el Órgano de Apelación era el contenido del
párrafo 9 del artículo 70 y no la fecha de su entrada en vigor.  El Órgano de Apelación, al
declarar que "la India tiene obligación de aplicar las disposiciones del párrafo 9 del
artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC a partir de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC, esto es, el 1º de enero de 1995" reducía la cuestión del contenido
(respecto de la cual había discrepancia entre las partes) a la cuestión de la entrada en vigor
(en la que había coincidencia entre ellas).

- Desde el punto de vista de los países en desarrollo Miembros, era desalentador que
el Órgano de Apelación no hubiera considerado necesario examinar el argumento de la
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La segunda resolución del Órgano de Apelación que el Grupo Especial debía tener en cuenta era la
siguiente:

"No consideramos que las PARTES CONTRATANTES, al decidir adoptar
un informe de un grupo especial, tuvieran la intención de que su decisión
constituyera una interpretación definitiva de las disposiciones pertinentes del
GATT de 1947.  No estimamos que el GATT de 1994 así lo contemple.  El
Acuerdo sobre la OMC contiene una justificación específica para llegar a esta
conclusión.  El párrafo 2 del artículo IX del Acuerdo sobre la OMC dispone
que "la Conferencia Ministerial y el Consejo General tendrán la facultad
exclusiva de adoptar interpretaciones del presente Acuerdo y de los Acuerdos
Comerciales Multilaterales." [...]  El hecho de que el Acuerdo sobre la OMC
haya establecido de manera tan específica esta "facultad exclusiva" de
interpretar el Acuerdo, es razón suficiente para concluir que esta facultad no
se concede tácitamente o por inadvertencia en ninguna otra parte."75

De lo anterior se desprendía que el Grupo Especial estaba estrictamente vinculado por los
principios de interpretación a que se hacía referencia en el párrafo 2 del artículo 3, pero no por las
decisiones adoptadas por los grupos especiales y por el Órgano de Apelación en un asunto
determinado y que, en consecuencia, no tenía otra opción que basar su interpretación del párrafo 9
del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC exclusivamente en el artículo 31 de la Convención de
Viena.

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

- El análisis que hacía la India de la aplicación del párrafo 9 del artículo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC reproducía los argumentos expuestos ante el Grupo Especial y el
Órgano de Apelación en la diferencia anterior (WT/DS50), como ponían de manifiesto las
extensas citas de fragmentos de los informes del Grupo Especial y del Órgano de
Apelación que se hacían en la presente diferencia.  Las Comunidades Europeas
consideraban que en el análisis de la India no se exponían nuevos argumentos y, por
consiguiente, remitieron al Grupo Especial a su informe y al informe del Órgano de
Apelación en la diferencia anterior.  Las CE no consideraban que los argumentos que la
India exponía en este contexto añadieran nada al debate que había tenido ya lugar en la
diferencia anterior y que era pertinente también a la presente diferencia.  Además, no podía
haber ninguna duda razonable de que, en cualquier litigio sustanciado en un tribunal indio
en cualquier momento anterior al año 2005, la fecha de la solicitud y la validez de la
solicitud podían ser aspectos de importancia fundamental en el contexto de los derechos
exclusivos de comercialización concedidos de conformidad con el párrafo 9 del artículo 70
del Acuerdo sobre los ADPIC.

- En lo que respecta a las empresas de las Comunidades Europeas que estaban
dispuestas a solicitar derechos exclusivos de comercialización en la India, las CE
facilitaron al Grupo Especial copia de un fax, de fecha 28 de abril de 1998, que habían
recibido del Dr. Alan Hesketh, Director, Global Intellectual Property, Glaxo Wellcome.76

                                                  
75 Informe del Órgano de Apelación sobre Japón – Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, Sección

E (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R)

76 Véase el anexo 4 infra.
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Tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación habían examinado las pruebas presentadas
con respecto a la Ley de Patentes de la India (1970)80 y habían llegado a la conclusión de que la
India no había cumplido lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC.81  Con respecto al párrafo 9 del artículo 70, el Grupo Especial y el Órgano de Apelación
habían determinado que esa disposición exigía el establecimiento de un sistema para la concesión
de derechos exclusivos de comercialización a partir del 1º de enero de 1995.  La propia India había
admitido que no había establecido ese sistema.  En consecuencia, el Grupo Especial y el Órgano de
Apelación habían constatado que la India no había cumplido lo dispuesto en el párrafo 9 del
artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.82   El OSD había adoptado los informes del Grupo
Especial y del Órgano de Apelación el 16 de  enero de 1998.  El 13 de febrero de 1998, la India
había manifestado su propósito de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD.  La India y
los Estados Unidos no habían llegado a un acuerdo acerca del momento en el que la India aplicaría
esas recomendaciones y resoluciones;  esa cuestión tal vez hubiera de decidirse mediante arbitraje
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 21 del Entendimiento relativo a las
normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD).  Así pues, la India
aún no había modificado su legislación para cumplir las obligaciones que le imponían los párrafos
8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC ni había alegado en el presente procedimiento
que la situación hubiera cambiado.

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

5.3 En relación con el argumento de la India de que el Grupo Especial debería rechazar la
reclamación de las Comunidades Europeas en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9 y
en el párrafo 4 del artículo 10 del ESD, los Estados Unidos manifestaron que esas disposiciones no
podían servir de base para rechazar la reclamación de las Comunidades, sino que eran exponente
de un vivo interés por preservar los derechos de reclamantes y terceros en los casos de pluralidad
de partes reclamantes.

- El texto del párrafo 4 del artículo 10 no apoyaba el argumento de la India según el
cual los terceros debían sumarse al procedimiento del grupo especial inicial siempre que
fuera posible, sino que preveía expresamente la posibilidad de que se estableciera un
segundo grupo especial para examinar una reclamación basada en una medida ya
examinada por un grupo especial anterior.  El párrafo 4 del artículo 10 se refería a los
terceros.  Por definición, una diferencia relativa a una reclamación de un tercero era una
diferencia posterior a la diferencia inicial.  De conformidad con esta disposición, podían
tramitarse diferencias sucesivas con arreglo a los "procedimientos normales de solución de
diferencias".  No había ninguna disposición en el párrafo 4 del artículo 10 de la que se
dedujera que el recurso a los procedimientos normales de solución de diferencias se
limitaba a los terceros que no hubieran podido presentar su reclamación conjuntamente con
el demandante inicial.

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

                                                  
80 Documento WT/DS50/AB/R, párrafo 69;  documento WT/DS50/R, párrafo 7.35

81 Documento WT/DS50/AB/R, párrafo 97;  documento WT/DS50/R, párrafo 8.1

82 Documento WT/DS50/AB/R, párrafo 97;  documento WT/DS50/R, párrafo 8.1
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momento a un determinado procedimiento de solución de diferencias.  No obstante,
independientemente de cuáles hubieran sido esas razones, el párrafo 4 del artículo 10 del
ESD no privaba a ese Miembro del derecho a recurrir al procedimiento de solución de
diferencias.  De hecho, los redactores del párrafo 4 del artículo 10 habían previsto
situaciones como la presente -en las que se había establecido ya la existencia de una
violación de un Acuerdo de la OMC, pero no la anulación o menoscabo de ventajas
resultantes para un tercero- y el párrafo 4 del artículo 10 se refería precisamente a esas
situaciones.  La única finalidad del presente procedimiento era:  establecer la anulación o
menoscabo de ventajas resultantes para las Comunidades Europeas.

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

- Ni el texto del ESD ni los antecedentes de su negociación respaldaban la tesis de la
India de que la reclamación de las Comunidades Europeas debía ser rechazada por no
haberse presentado al mismo tiempo que la reclamación de los Estados Unidos.  La
interpretación de la India entrañaba consecuencias de largo alcance y podía dar lugar a que
se negaran a un Miembro de la OMC los derechos que le reconocían el párrafo 4 del
artículo 10 y el párrafo 2 del artículo 22 del ESD.  Había que evitar ese resultado, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 y en el párrafo 2 del artículo 19
del ESD, según los cuales las recomendaciones o resoluciones que formularan los grupos
especiales y el Órgano de Apelación no podían reducir los derechos de los Miembros de la
OMC.

- Con el fin de aclarar la naturaleza de la presente diferencia, el Grupo Especial
debería emitir una resolución preliminar rechazando la petición de la India de que se
desestimara por extemporánea la reclamación de las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros.  El Grupo Especial debía examinar la presente reclamación en el marco del
procedimiento normal de solución de diferencias.

Al examinar la reclamación presentada por las Comunidades Europeas, el Grupo Especial
debía aplicar la interpretación dada en la diferencia anterior por el Grupo Especial y el
Órgano de Apelación a los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

5.4 Los Estados Unidos hicieron suya la opinión de las Comunidades Europeas de que no era
necesario ni procedente reiterar en el presente procedimiento todos los argumentos jurídicos
expuestos en la diferencia anterior (WT/DS50).  La India no había cumplido lo dispuesto en los
párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.  El Órgano de Apelación había
analizado ya las obligaciones establecidas en los párrafos 8 y 9 del artículo 70 y había determinado
que la India no había cumplido esas obligaciones.  Era indiscutible que la India no había
modificado su Ley de Patentes desde que el Órgano de Apelación emitió su resolución, hacía ya
tres meses.

- A tenor de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 10 del ESD, el Grupo Especial
debía actuar en el marco de los "procedimientos normales de solución de diferencias".  Con
arreglo a ellos, no era necesario que el Grupo Especial abordara las cuestiones de derecho
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sintieran alentados a volver a iniciar procedimientos respecto de las mismas diferencias
para ver si otros grupos especiales llegaban a resultados diferentes.  Si esa búsqueda del
"grupo especial más favorable" condujera a la obtención de resultados diferentes, ese
fenómeno tendría un efecto profundamente desestabilizador en el sistema de solución de
diferencias.

- Una importante función del sistema de solución de diferencias de la OMC era
"aclarar las disposiciones vigentes de [los acuerdos abarcados] de conformidad con las
normas usuales de interpretación de derecho internacional público".83  El Órgano de
Apelación había aclarado recientemente las obligaciones derivadas de los párrafos 8 y 9
del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.  El Órgano de Apelación no había
considerado convincentes los argumentos expuestos en esa ocasión por la India, y el Grupo
Especial debía guiarse por sus conclusiones.

- El sistema de solución de diferencias de la OMC sólo podía funcionar eficazmente
si las decisiones de los grupos especiales era coherentes.  Los Estados Unidos tenían vivo
interés porque esos procedimientos de los grupos especiales no perjudicaran los derechos
que les había reconocido el Órgano de Apelación.  La falta de coherencia entre diversas
interpretaciones de las obligaciones de la India en materia de ADPIC redundaría también
en perjuicio de los derechos de los demás Miembros de la OMC y haría imposible una
aplicación significativa de la obligación de respetar el principio de la nación más
favorecida.  A falta de coherencia entre las decisiones, las interpretaciones jurídicas
formuladas por los grupos encargados de la solución de diferencias y por el Órgano de
Apelación apenas podrían servir de orientación a los Miembros de la OMC.  La función del
sistema de solución de diferencias resultaría gravemente menoscabada y el sistema no
podría cumplir su finalidad de servir como "elemento esencial para aportar seguridad y
previsibilidad al sistema multilateral de comercio".84

Párrafo 8 del artículo 3 del ESD

5.5 En relación con el modo de proceder del Grupo Especial en la presente diferencia, los
Estados Unidos expusieron la opinión de que Grupo Especial debía presumir que el
incumplimiento por la India de los párrafos 8 y 9 del artículo 70 había tenido efectos desfavorables
sobre los titulares de derechos de las Comunidades Europeas, sin perjuicio del derecho de la India a
presentar pruebas para refutar esa presunción.  El párrafo 8 del artículo 3 del ESD establecía que
"en los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado,
se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo.  Esto significa que
normalmente existe la presunción de que toda transgresión de las normas tiene efectos
desfavorables para otros Miembros que sean partes en un acuerdo abarcado, y en tal caso
corresponderá al Miembro contra el que se haya presentado la reclamación refutar la acusación".
Conforme al análisis realizado por el Órgano de Apelación, el régimen jurídico de la India no se
ajustaba a los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.  En consecuencia, este
Grupo Especial debía atenerse al análisis del Órgano de Apelación y llegar a idéntica conclusión.
Si el Grupo Especial llegaba a esta conclusión, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 3 del
ESD, las CE tenían derecho a beneficiarse de la presunción de que la transgresión del Acuerdo

                                                  
83 Párrafo 2 del artículo 3 del ESD

84 Párrafo 2 del artículo 3 del ESD (la cursiva es nuestra)
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sobre los ADPIC por la India había tenido efectos desfavorables sobre los nacionales de sus
Estados miembros.85

5.6 Naturalmente, esa presunción, admitía prueba en contrario y el Grupo Especial debía
examinar todas las pruebas presentadas por la India para acreditar que el incumplimiento por ese
país de los párrafos 8 y 9 del artículo 70 no había anulado o menoscabado ventajas resultantes para
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros.

VI. REEXAMEN INTERMEDIO

6.1 El 1º de julio de 1998, de conformidad con lo previsto en el párrafo 2 del artículo 15 del
ESD, la India pidió que el Grupo Especial reexaminara determinados aspectos concretos del
informe provisional del que se había dado traslado a las partes el 19 de junio de 1998.  Las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros no solicitaron un reexamen, pero en una carta de
fecha 6 de julio de 1997, formularon observaciones sobre la petición de la India de que se
reexaminaran los aspectos en cuestión, y solicitaron que el Grupo Especial rechazara las
observaciones de la India.  Ninguna de las partes pidió al Grupo Especial que celebrara una nueva
reunión.  El Grupo Especial reexaminó todos los argumentos expuestos por la India y finalizó sus
constataciones, que se reproducen en la sección VII infra, teniendo en cuenta los aspectos
concretos de esos argumentos que consideró pertinentes.

A. PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 9 Y PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 10 DEL ESD

6.2 En su petición, la India alegaba que el Grupo Especial no había aplicado los principios de
interpretación de los tratados establecidos en el párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, es decir, que no había interpretado el ESD conforme al sentido
corriente que había de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en
cuenta su objeto y fin, lo que, según la India, había afectado significativamente al razonamiento y
las conclusiones del Grupo Especial.

6.3 La India señalaba que la disposición que debía servir de orientación a este respecto era la
del párrafo 10 del artículo 3 del ESD, según el cual "queda entendido que las solicitudes de
conciliación y el recurso al procedimiento de solución de diferencias no deberán estar concebidos
ni ser considerados como actos contenciosos y que, si surge una diferencia, todos los Miembros
entablarán este procedimiento de buena fe y esforzándose por resolverla".  Indicaba además que,
con arreglo a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC sobre el trato de la nación más
favorecida, cualquier ventaja o concesión a cualquier país habría de hacerse extensiva en los
mismos términos a todos los demás Miembros.  La India consideraba que esas dos disposiciones
leídas conjuntamente en el contexto de la solución de diferencias daban al Grupo Especial la
facultad de examinar si la reclamación de las CE debía ser admitida para su examen o rechazada in
limine.  En opinión de la India, era de suma importancia que el Grupo Especial ejerciera esa
facultad, dado que el OSD no tenía facultades discrecionales para llevar a cabo un examen previo
de la reclamación.

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

85 En el supuesto de que hubiera dos diferencias sucesivas sobre el mismo asunto y las mismas
alegaciones jurídicas, esa presunción no existiría necesariamente en el segundo procedimiento si el primero
tuviera únicamente por objeto un caso de anulación o menoscabo sin infracción de disposiciones.
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diferentes decisiones adoptadas en el marco del ESD en distintos momentos.  A juicio de la India,
el Grupo Especial debería haber prestado atención a esos aspectos.

6.11 En opinión de la India, en las constataciones del Grupo Especial había además otra
contradicción.  En tanto que las molestias, los gastos y la exposición de la India a una serie
sucesiva de procedimientos en el marco de la OMC no habían influido en las constataciones del
Grupo Especial, éste, en el actual párrafo 7.54, se basaba en la mera posibilidad de que el sistema
de presentación anticipada de solicitudes de la India establecido en instrucciones administrativas
fuera impugnado y posteriormente desautorizado por un tribunal de la India.  En la constatación se
hacía hincapié en la necesidad de garantizar que el público -incluidos los nacionales interesados de
los demás Miembros de la OMC- estuviera adecuadamente informado, pero se negaba esa garantía
a una parte demandada hostigada.

6.12 Según la India, las constataciones del Grupo Especial darían lugar a un vacío en el sistema
del ESD.  La India consideraba que, según una regla de interpretación establecida, en caso de
existir dos interpretaciones posibles, debía darse preferencia a la que más favorecía al sistema.  El
hecho de que los argumentos de la India no hubieran sido examinados había afectado
negativamente a la posición de la India en el procedimiento.

6.13 El Grupo Especial examinó cuidadosamente las observaciones de la India, pero no quedó
convencido de que debiera modificar sus constataciones acerca del párrafo 1 del artículo 9 y del
párrafo 4 del artículo 10 del ESD.  Observó que los argumentos de la India recogidos en los
párrafos 6.2 y 6.6 supra eran esencialmente los mismos que reflejaban en el párrafo 4.2 del
informe.  La opinión del Grupo Especial a este respecto se exponía claramente en el actual párrafo
7.23.  A juicio del Grupo Especial, las críticas de la India, recogidas en los párrafos 6.7 y 6.8
supra, al actual párrafo 7.16 no estaban justificadas, ya que el Grupo Especial no se había "basado"
en el elemento de las consultas.  El Grupo Especial seguía siendo de la misma opinión:  en este
caso no era posible establecer un grupo especial único que entendiera en la reclamación de los
Estados Unidos y las CE.  Tampoco se había limitado el Grupo Especial a hacer extensivas las
constataciones de la diferencia anterior a la presente.87   En lo que respecta a la argumentación de la
India acerca de una volte face de las CE (véase el párrafo 6.9 supra), el Grupo Especial consideró
que las declaraciones formuladas por las CE en otro contexto -es decir en un contexto distinto del
de la presente diferencia, incluidas, en este caso, las formuladas en el contexto de la diferencia
WT/DS50- excedían del ámbito del examen del asunto sometido a él:  el Grupo Especial no
consideró que en el caso que se examinaba hubiera contradicción entre las declaraciones
formuladas por las CE.  El Grupo Especial tomó nota de las observaciones de la India que se
recogían en los párrafos 6.8 y 6.10 supra, pero no consideró necesario modificar el razonamiento
expuesto en los actuales párrafos 7.15 y 7.22 infra.  En lo que respecta a la falta de coherencia en
las constataciones alegada por la India (véase el párrafo 6.11 supra) el Grupo Especial no entendía
en qué se basaba la comparación, sugerida por la India, entre aspectos de procedimiento del ESD y
obligaciones sustantivas derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.  Por último, el Grupo Especial
no consideró que sus constataciones en este caso concreto dieran lugar a un vacío en el sistema del
ESD.

6.14 En consecuencia, el Grupo Especial no introdujo ninguna modificación en sus
constataciones acerca del párrafo 1 del artículo 9 y del párrafo 4 del artículo 10 del ESD.

B. PÁRRAFOS 8 a) Y 9 DEL ARTÍCULO 70 EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

                                                  
87 Véase también la sección B infra.
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6.15 La India señalaba que, en el actual párrafo 7.30, el Grupo Especial llegaba a la conclusión
de que no estaba jurídicamente vinculado por las conclusiones del Grupo Especial en la diferencia
WT/DS50 modificadas por el informe del Órgano de Apelación, pero en los actuales párrafos 7.55
y 7.73, se negaba a examinar cuestiones relativas a la forma en que el Órgano de Apelación había
llegado a sus conclusiones.  A juicio de la India, una y otra posición eran incompatibles.  En
opinión de ese país, de la declaración del Grupo Especial según la cual éste no estaba jurídicamente
vinculado por las conclusiones a que se había llegado en el informe de un Grupo Especial anterior
o del Órgano de Apelación, se deducía lógicamente que el Grupo Especial era jurídicamente
competente para examinar tanto las conclusiones de uno y otro como el razonamiento que habían
seguido.  Había que distinguir entre la falta de competencia para examinar las conclusiones
alcanzadas anteriormente y la falta de elementos para examinar el proceso por el que se había
llegado a esas conclusiones.  A juicio de la India, la autolimitación del Grupo Especial al
abstenerse de examinar la forma en la que el Grupo Especial o el Órgano de Apelación habían
llegado a sus conclusiones en la diferencia WT/DS50 carecía de justificación.

6.16 Con todo, en opinión del Grupo Especial, en las anteriores observaciones de la India no se
tenía en cuenta la advertencia que se hacía en el actual párrafo 7.30, en el que el Grupo Especial
declaraba:

"No obstante, en el curso de los "procedimientos normales de solución de diferencias" que
prescribe el párrafo 4 del artículo 10 del ESD, tendremos en cuenta las conclusiones de los
informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación en la diferencia WT/DS50 y el
razonamiento seguido en ellos.  Además, consideramos que en nuestro examen debemos
atribuir considerable importancia tanto al párrafo 2 del artículo 3 del ESD, que destaca la
función de aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio, que tiene
el sistema de solución de diferencias de la OMC, como a la necesidad de evitar
resoluciones contradictorias (a la que han hecho referencia ambas partes).  A nuestro
parecer, estas consideraciones constituyen la base de la prescripción del párrafo 4 del
artículo 10 del ESD que exige la remisión de la diferencia, siempre que sea posible, al
'grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto'.";

ni el párrafo 7.33, en el que el Grupo Especial declaraba lo siguiente:

"Observamos que la India no ha introducido modificaciones en su régimen de patentes
después de la adopción de los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación en
la diferencia WT/DS50.  No obstante, observamos también que el Órgano de Apelación
rectificó el razonamiento del informe del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 y que
la India nos ha facilitado información adicional acerca de su sistema de presentación
anticipada de solicitudes.  En el análisis que se hace a continuación, tendremos en cuenta
esos nuevos elementos en la medida en que sea necesario."

Además, en los párrafos a los que la India hacía referencia (actuales párrafos 7.55 y 7.73) no sólo
se declaraba que el Grupo Especial tenía la opinión de que no le correspondía examinar cuestiones
relativas a la forma en que el Órgano de Apelación había llegado a sus conclusiones, sino que se
indicaba además que el Grupo Especial no lo consideraba necesario "a la luz de las consideraciones
precedentes".

C. PÁRRAFO 8 a) DEL ARTÍCULO 70 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
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7.12 La India sostiene que, al estar redactado el párrafo 1 del artículo 9 de forma impersonal, no
se deduce claramente de él quién es su destinatario.  No obstante, según la India, habida cuenta de
su objeto y fin, la obligación de someter una pluralidad de reclamaciones a un grupo especial único
siempre que sea posible recae tanto sobre la OMC como sobre sus Miembros.  La India alega que
la reclamación de las Comunidades Europeas debe ser rechazada porque las CE no han cumplido
esa obligación.

7.13 Para analizar el argumento de la India, hemos de examinar:  i) la naturaleza de la
prescripción del párrafo 1 del artículo 9;  ii) los derechos que corresponden en general a los
Miembros en virtud del ESD;  y iii) si era posible establecer un grupo especial único en este caso
concreto.

7.14 Los términos del párrafo 1 del artículo 9, atendiendo a su sentido corriente, constituyen una
orientación o recomendación y no un mandato.  Declaran que se deberá establecer (no que "se
establecerá") un grupo especial único, y ello sólo en los casos en que sea posible.  No compartimos
la opinión de la India de que no sea claro cuál es el destinatario del párrafo 1 del artículo 9.  Es
evidente que el párrafo 1 del artículo 9 es un código de conducta para el OSD, ya que sus
disposiciones se refieren al establecimiento de un grupo especial, facultad exclusivamente
reservada a ese órgano.  En tal concepto, el párrafo 1 del artículo 9 no debería afectar a los
derechos y obligaciones sustantivos y de procedimiento que corresponden a cada uno de los
Miembros en virtud del ESD.

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

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

7.17 En consecuencia, no constatamos que haya habido ninguna infracción de lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 9 del ESD

Artículo 10 del ESD

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

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

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

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

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

7.20 La alegación de la India de que las CE no han cumplido la prescripción del párrafo 4 del
artículo 10 sólo puede entenderse si se tiene presente la opinión de ese país según la cual la
expresión "grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto" se refiere únicamente a un
grupo especial que no haya emitido aún su informe definitivo.  No consideramos que esta
limitación se deduzca del sentido corriente del texto.  Observamos, además, que esa misma
expresión se utiliza en otras disposiciones del ESD (párrafo 5 del artículo 21 y párrafo 6 del
artículo 22) en las que es evidente que se hace referencia a un grupo especial cuyo informe
definitivo ha sido ya distribuido y adoptado.  En este contexto, el texto del párrafo 4 del artículo 10
no respalda la opinión de la India.

7.21 Así pues, a nuestro parecer, en el presente caso se han respetado los términos del párrafo 4
del artículo 10.  Las CE, que tenían la condición de tercero en el procedimiento iniciado por los
Estados Unidos con respecto a las mismas medidas de la India, decidieron recurrir a un grupo
especial al amparo de lo dispuesto en el ESD.  Eso es precisamente lo que permite el párrafo 4 del
artículo 10.  Los dos miembros del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 fueron designados
integrantes del nuevo Grupo Especial, y su Presidente, que ya no estaba disponible, fue
sustituido.95  Por consiguiente, constatamos que la alegación de la India relativa a la infracción del
párrafo 4 del artículo 10 carece de fundamento tanto fáctico como jurídico.

Conclusión

                                                  
95 Véase el párrafo 1.2 supra.
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(reclamación de la Comunidad Europea)98 se referían a la aplicación por los Estados Unidos del
artículo 337 de la Ley Arancelaria.  En el informe del Grupo Especial de 1980 sobre Manzanas
(reclamación de Chile)99 y los informes del Grupo Especial de 1989 sobre Manzanas de mesa
(reclamaciones de Chile y de los Estados Unidos)100 se examinó esencialmente la misma medida
adoptada por la CEE.101  El informe del Grupo Especial de 1988 sobre Organismos provinciales de
comercialización de bebidas alcohólicas del Canadá (reclamación de las Comunidades
Europeas)102 y el informe del Grupo Especial de 1992 sobre la misma cuestión (reclamación de los
Estados Unidos)103 fueron de hecho fruto del examen de grupos especiales compuestos por los
mismos integrantes.  Los informes no adoptados de los grupos especiales sobre  Atún104 se
ocupaban del mismo texto legislativo (la Ley de Protección de los Mamíferos Marinos) de los
Estados Unidos.

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

"En opinión de la CEE y de los Países Bajos, la interpretación que los Estados Unidos
hacían del término "necesaria", dándole el sentido de "que se necesitan" equivalía a
rechazar informes de grupos especiales que habían sido adoptados y que constituían
interpretaciones convenidas del Acuerdo General.  La CEE reconocía que no existía en el
GATT la norma stare decisis, si más no, porque no existía una jerarquía entre los tribunales
u órganos arbitrales del GATT.  Lo mismo ocurría en el caso de la mayoría de tribunales o
cortes internacionales.  Ello no obstante, esos tribunales o cortes internacionales cuidaban
siempre de respetar sus precedentes y mantener una cierta coherencia en sus decisiones.  El

                                                  
98 Informe del Grupo Especial sobre Estados Unidos – Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930,

adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402

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

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

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

102 Informe del Grupo Especial sobre Canadá - Importación, distribución y venta de bebidas
alcohólicas por organismos provinciales de comercialización, adoptado el 22 de marzo de 1988, IBDD
35S/38

103 Informe del Grupo Especial sobre Canadá – Importación, distribución y venta de determinadas
bebidas alcohólicas por organismos provinciales de comercialización, adoptado el 18 de febrero de 1992,
IBDD 39S/28

104 Informes de los grupos especiales sobre Estados Unidos – Restricciones a la importación de atún,
reclamación de México, DS21/R, distribuido el 3 de septiembre de 1991;  Estados Unidos – Restricciones a la
importación de atún, reclamaciones de la CEE y los Países Bajos, DS29/R, distribuido el 19 de junio de 1994
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por las PARTES CONTRATANTES y las circunstancias concretas de la reclamación en
cuestión.  En consecuencia, no se consideró jurídicamente constreñido por todas las
consideraciones detalladas y el razonamiento jurídico del mencionado informe de 1980
[...].108

7.30 Por consiguiente, cabe concluir que las decisiones anteriores de grupos especiales o del
Órgano de Apelación no vinculan a los Grupos Especiales, aunque esas decisiones se refieran a la
misma cuestión.  En nuestro examen de la diferencia WT/DS79 no estamos jurídicamente
vinculados por las conclusiones del Grupo Especial en la diferencia WT/DS50 modificadas por el
informe del Órgano de Apelación.  No obstante, en el curso de los "procedimientos normales de
solución de diferencias" que prescribe el párrafo 4 del artículo 10 del ESD, tendremos en cuenta las
conclusiones de los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación en la diferencia
WT/DS50 y el razonamiento seguido en ellos.  Además, consideramos que en nuestro examen
debemos atribuir considerable importancia tanto al párrafo 2 del artículo 3 del ESD, que destaca la
función de aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio que tiene el
sistema de solución de diferencias de la OMC, como a la necesidad de evitar resoluciones
contradictorias (a la que han hecho referencia ambas partes).109  A nuestro parecer, estas
consideraciones constituyen la base de la prescripción del párrafo 4 del artículo 10 del ESD que
exige la remisión de la diferencia, siempre que sea posible, al "grupo especial que haya entendido
inicialmente en el asunto".

D. PÁRRAFO 8 a) DEL ARTÍCULO 70 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Introducción

7.31 Pasamos ahora a examinar la alegación de las Comunidades Europeas en relación con el
párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.  El párrafo 8 del artículo 70 establece lo
siguiente:

"Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no
conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos
químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo
27, ese Miembro:

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

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

                                                  
108 Informe del Grupo Especial sobre Manzanas de mesa (reclamación de Chile), op. cit, párrafo 12.1.

El informe paralelo en el que se examina la reclamación de los Estados Unidos op. cit, contiene un texto casi
idéntico en el párrafo 5.1.

109 Véanse el quinto inciso del párrafo 4.2 y el párrafo 4.8 supra.
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protección mediante patente a los productos farmacéuticos y los productos químicos para la
agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, ese Miembro no
puede prevalerse, al amparo del artículo 65, de un período transitorio para la aplicación de este
apartado.  Esta conclusión se desprende claramente del análisis del texto y, en cualquier caso, no
hay discrepancia entre las partes al respecto.  La obligación sustantiva que ha de asumir el
Miembro en cuestión a partir del 1º de enero de 1995 es la de establecer "un medio" por el cual
"puedan presentarse" solicitudes de patentes para las invenciones de productos farmacéuticos y
productos químicos para la agricultura.  El análisis del sentido corriente de esos términos no
conduce por sí sólo a una interpretación definitiva de qué clase de "medio" requiere este apartado

7.37 Tenemos, pues, que analizar el contexto del apartado.  El medio para la presentación es
necesario porque, en virtud de los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70, el Miembro que
no conceda patentes a partir del 1º de enero de 1995 para los productos farmacéuticos y los
productos químicos para la agricultura debe aplicar, a la expiración del período de transición, los
criterios de patentabilidad establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC a las solicitudes
presentadas y conceder la protección mediante patente a los productos que cumplan esos criterios.
Además, el Miembro está obligado, incluso durante el período de transición, a conceder derechos
exclusivos de comercialización a los productos que cumplan las condiciones establecidas en al
párrafo 9 del artículo 70.  Los términos del apartado a) deben interpretarse teniendo en cuenta este
contexto.

7.38 Además, en nuestro análisis debe tenerse en cuenta el objeto y fin del Acuerdo sobre
los ADPIC.  El artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que las patentes puedan
obtenerse en todos los campos de la tecnología, con ciertas excepciones estrictas.  En el artículo 65
se prevén períodos transitorios para los países en desarrollo:  en general cinco años desde la
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, es decir hasta el 1º de enero de 2000, y un período
adicional de cinco años para la concesión de patentes de productos en campos de la tecnología a
los que conforme a la norma transitoria general, de no ser por ese período adicional tendría que
haberse hecho extensiva esa protección en su territorio el 1º de enero de 2000.  Así pues, en esos
campos de la tecnología no se exige a los países en desarrollo que concedan la protección mediante
patentes de productos hasta el 1º de enero de 2005.  No obstante, estas disposiciones transitorias no
son aplicables al párrafo 8 del artículo 70, que garantiza que, si la protección mediante patentes de
producto no se concede ya para las invenciones de productos farmacéuticos y productos químicos
para la agricultura, al 1º de enero de 1995 se establezca un medio por el que pueda ejercerse el
derecho a presentar solicitudes de patentes para esas invenciones y puedan asignárseles fecha de
presentación y de prioridad de manera que se preserve la novedad de las invenciones de que se
trate y la prioridad de las solicitudes que reivindiquen su protección, a los efectos  de determinar si
reúnen las condiciones para la protección mediante patentes de producto en el momento en que esa
protección se conceda para esas invenciones, es decir, a más tardar después de la expiración del
período transitorio.

7.39 Para conseguir el objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, establecidos expresamente en
el párrafo 8 del artículo 70, debe haber un mecanismo que preserve la novedad de las invenciones
de productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura que actualmente quedan fuera
del ámbito de la protección mediante patentes de producto y la prioridad de las solicitudes que
reivindican su protección, a los efectos de determinar si reúnen las condiciones para la protección
mediante patentes después de la expiración del período transitorio.  Una vez que esas invenciones
puedan protegerse mediante patentes de producto, el artículo 27 exige que esas patentes puedan
obtenerse para las invenciones que:  i) sean nuevas, ii) entrañen una actividad inventiva y iii) sean
susceptibles de aplicación industrial.  Con arreglo al sentido corriente de estas condiciones, la
invención es nueva y entraña un actividad inventiva, si en la fecha de la presentación, o, en su caso,
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fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.  De forma análoga, debe revocarse que en
cualquier momento potencial al 1 de enero de 1995 puede plantearse una diferencia sobre la fecha
de presentación pertinente de un procedimiento judicial relativo a la concesión de un derecho
exclusivo de comercialización.

7.55 Por último, tomamos nota de los argumentos de la India relativos a lo que, a su juicio,
constituyen resoluciones contradictorias del Órgano de Apelación en relación con el examen por
dicho Órgano de las constataciones del Grupo Especial que entendió en la diferencia WT/DS50
acerca del párrafo 8 a) del artículo 70 y, en particular, de los relativos a la interpretación de las
normas municipales a la duda razonable y a la carga de la prueba.  Consideramos que no nos
compete examinar cuestiones relativas a la forma en que el Órgano de Apelación ha llegado a sus
conclusiones, ni lo consideramos necesario a la luz de las consideraciones precedentes.  La
conclusión final del Órgano de Apelación en la diferencia anterior es absolutamente clara:  "[No]
estamos convencidos de que las "instrucciones administrativas" de la India proporcionen un
fundamento legal sólido para preservar la novedad y la prioridad de las solicitudes desde las fechas
pertinentes de presentación y prioridad […]  coincidimos con la conclusión del Grupo Especial de
que las "instrucciones administrativas" dadas por la India para recibir las solicitudes anticipadas de
protección son incompatibles con el apartado a) del párrafo 8 del artículo 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC".129

7.56 Se ha recordado también que las instrucciones administrativas en que se basa la India en la
presente diferencia son instrucciones no escritas ni publicadas.130  Además, como se indicó en la
diferencia anterior, la mera existencia de la posibilidad de presentar anticipadamente solicitudes
difícilmente puede considerarse suficiente como fundamento legal, aun teniendo en cuenta el hecho
de que los agentes económicos en este campo están generalmente bien informados de los sistemas
de protección de sus derechos131, y ello incluso aunque las solicitudes anticipadas hayan sido
recibidas por la Oficina de Patentes y se hayan archivado con miras a su tramitación futura.
Aunque el párrafo 8 del artículo 70 no establece expresamente una obligación de publicación es
dudoso que pueda entenderse que un sistema basado en normas no escritas ni publicadas que
permitan la presentación de solicitudes por nacionales de los demás Miembros de la OMC
constituya un "medio" que responda adecuadamente a las prescripciones del párrafo 8 del artículo
70.

7.57 La India sostiene que el público fue informado mediante la respuesta a la pregunta Nº 2601
sin asterisco (que se adjunta al presente informe como anexo 2).  Sin embargo, en la respuesta del
Gobierno de la India a esta pregunta formulada en el Parlamento se indica simplemente que las
oficinas de patentes han recibido un determinado número de solicitudes anticipadas y que esas
solicitudes se examinarán después del 1º de enero de 2005, y no se hace referencia a instrucciones
administrativas, ni se explica de qué forma se preservarán la novedad y la prioridad.  Esta respuesta
no basta para proporcionar un fundamento legal sólido a los efectos del párrafo 8 a) del artículo 70.

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

                                                  
129 Documento WT/DS50/AB/R, párrafos 70 y 71

130 Conviene señalar que no analizamos esta cuestión como parte de las obligaciones que impone el
artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC a la India en materia de transparencia, por cuanto ese aspecto excede
del mandato de este Grupo Especial.

131 Documento WT/DS50/R, párrafo 7.42
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Comunidad Europea que ha solicitado la aprobación de comercialización en la India de un
producto respecto del cual se ha presentado un solicitud anticipada.134

7.69 Observamos además que las condiciones a), b), c) y d) del párrafo anterior son hechos que
no están bajo el control de las autoridades de la India, lo que significa que no proporcionan una
base clara para poder aplazar las obligaciones establecidas en el párrafo 9 del artículo 70.  La
condición e) está bajo el control de las autoridades indias, pero la denegación de las aprobaciones
de comercialización con la única finalidad de aplazar la concesión de derechos exclusivos de
comercialización plantearía cuestiones acerca de la aplicación de buena fe del Acuerdo sobre los
ADPIC.135

7.70 Además, la gama de los productos de que se trata (productos farmacéuticos y productos
químicos para la agricultura) es amplia, y se aplicarán distintos regímenes de aprobación de la
comercialización según los productos.  Por esas razones, no estamos convencidos de que la India
pueda indicar una fecha concreta posterior al 1º de enero de 1995 como fecha en la que debería
haber establecido los medios legales necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del
párrafo 9 del artículo 70 relativas a los derechos exclusivos de comercialización.

7.71 La India aduce que esta interpretación entraña la consecuencia absurda de que las
disposiciones transitorias permitirían a los países en desarrollo aplazar las modificaciones
legislativas en todos los campos de la tecnología excepto en los más sensibles, los de los productos
farmacéuticos y productos químicos para la agricultura.  La India considera que esa consecuencia
no puede estar justificada, habida cuenta del objeto y fin de las disposiciones transitorias del
Acuerdo sobre los ADPIC.  A este respecto, recordamos que en los párrafos 7.38 y 7.39 supra
hemos analizado el objeto y fin de las disposiciones transitorias en relación con los productos
farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura.  El párrafo 9 del artículo 70, como el
párrafo 8 a) de ese mismo artículo, impone una obligación especial a los Miembros que se
benefician de las disposiciones transitorias.  Señalamos además que la India adoptó de hecho
medidas legislativas para dar cumplimiento a esa obligación especial cuando promulgó en
diciembre de 1994 la Orden de Patentes (modificación), en la que se regulaba detalladamente la
concesión de derechos exclusivos de comercialización.

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

7.73 Por último, tomamos nota de los argumentos de la India relativos a las que, a juicio de ese
país, son resoluciones contradictorias del Órgano de Apelación en su examen de las constataciones
hechas por el Grupo Especial en la diferencia anterior con respecto al párrafo 9 del artículo 70, y en
particular en relación con el concepto de expectativas legítimas.  Como se ha indicado en el
párrafo 7.55 supra, consideramos que no nos compete examinar cuestiones relativas a la forma en
que el Órgano de Apelación ha llegado a esas conclusiones, ni lo consideramos necesario a la luz
                                                  

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

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

Conclusión

7.74 En conclusión, constatamos que la India no ha cumplido la obligación que le impone el
párrafo 9 del artículo 70 de establecer un sistema para la concesión de derechos exclusivos de
comercialización que esté disponible en cualquier momento después de la entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC.

F. ANULACIÓN O MENOSCABO

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

VIII OBSERVACIONES FINALES

8.1 Dado que la India ha abordado en su argumentación esta cuestión, que ha provocado una
cierta confusión en la diferencia anterior, queremos subrayar que las constataciones del Grupo
Especial no reducen en forma alguna el período de transición, que abarca al menos hasta el 1º de
enero de 2005, de que dispone la India para cumplir las obligaciones derivadas del párrafo 4 del
artículo 75 y de los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 70, sino que se refieren únicamente
al fundamento legal necesario para dar cumplimiento a las disposiciones de los párrafos 8 y 9 del
artículo 70, en relación con las medidas que han de adoptarse durante el período de transición.
Como se ha indicado antes, cualquier otra conclusión alteraría el delicado equilibrio conseguido en
las negociaciones de la Ronda Uruguay entre esas dos series de disposiciones.

IX. CONCLUSIONES

9.1 Sobre la base de las constataciones expuestas, el Grupo Especial ha llegado a la conclusión
de que la India no ha cumplido las obligaciones que le impone el párrafo 8 a) del artículo 70,
porque no ha establecido un fundamento legal sólido para preservar adecuadamente la novedad y
prioridad en el caso de las solicitudes de patentes de productos para invenciones de productos
farmacéuticos y productos químicos para la agricultura durante el período de transición al que
puede acogerse al amparo del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC;  y de que la India no ha
cumplido las obligaciones que le impone el párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC
al no haber establecido un sistema para la concesión de derechos exclusivos de comercialización.

9.2 El Grupo Especial recomienda al Órgano de Solución de Diferencias que pida a la India
que ponga su régimen transitorio de protección mediante patente de los productos farmacéuticos y
los productos químicos para la agricultura en conformidad con las obligaciones que le impone el
Acuerdo sobre los ADPIC.
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ANEXO 1

ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DEL COMERCIO

WT/DS79/2
15 de septiembre de 1998

(97-3734)

Original:  inglés

INDIA - PROTECCIÓN MEDIANTE PATENTE DE LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

PARA LA AGRICULTURA

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

La siguiente comunicación, de fecha 9 de septiembre de 1997, dirigida por la Delegación
Permanente de la Comisión Europea al Presidente del Órgano de Solución de Diferencias, se
distribuye a petición de esa delegación.

_______________

Las autoridades de las Comunidades me han solicitado que presente la siguiente solicitud en
nombre de las Comunidades Europeas y de sus Estados miembros para que sea examinada en la
próxima reunión del Órgano de Solución de Diferencias.

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

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

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

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros solicitan que la presente solicitud se
inscriba en el orden del día de la reunión del Órgano de Solución de Diferencias prevista para el 25 de
septiembre de 1997, y que se establezca un grupo especial con el mandato uniforme previsto en el
artículo 7 del ESD.
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ANEXO 2

LOK SABHA

PREGUNTA Nº 2601 SIN ASTERISCO

Para respuesta el 2 de agosto de 1996

Modificación de la Ley de Patentes de la India, de 1970

2601. SHRI ANAND RATNA MAURYA

Se ruega al Ministro de Industria tenga a bien exponer:

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

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

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

RESPUESTA

EL MINISTRO DE INDUSTRIA (SHRI MURASOLI MARAN)

a) a c) Las Oficinas de Patentes han recibido, hasta el 15 de julio de 1996, de
compañías/instituciones indias y extranjeras 893 solicitudes de patentes de productos
farmacéuticos y medicinas.  Las solicitudes de patentes se examinarán después del
1º de enero de 2005, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo sobre la OMC,
que entró en vigor el 1º de enero de 1995.
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ANEXO 3

INDIA

Ley de Patentes, 1970136

(Nº 39 de 1970)

Artículo 2

1) En la presente Ley, salvo que el contexto exija otra cosa,
...

j) se entenderá por "invención":

i) toda técnica, procedimiento, método o manera de fabricación;
ii) toda máquina, aparato u otro artículo;
iii) toda sustancia producida por fabricación,

que sean nuevos y útiles,

y el término incluye todo mejoramiento nuevo y útil de ellos y toda supuesta
invención;

...

l) el término "medicina o producto farmacéutico" abarca:

i) toda medicina para usos internos o externos en seres humanos o en animales;
ii) toda sustancia destinada a utilización para o en el diagnóstico, tratamiento,

alivio o prevención de enfermedades en los seres humanos o en los animales;
iii) toda sustancia destinada a utilización para o en el mantenimiento de la salud

pública, o para la prevención o control de enfermedades epidémicas en seres
humanos o animales;

iv) los insecticidas, germicidas, fungicidas, herbicidas y todas las demás
sustancias destinadas a utilización para proteger o preservar las plantas;

v) toda sustancia química normalmente utilizada como producto intermedio en
la preparación o manufactura de cualesquiera de las medicinas o sustancias
antes mencionadas;

...

Capítulo II - Invenciones no patentables

Artículo 5

En el caso de las invenciones:

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

                                                  
136 Título abreviado
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b) relativas a sustancias preparadas o producidas por procedimientos químicos
(inclusive aleaciones, vidrio óptico, semiconductores y compuestos metálicos),

no se concederá ninguna patente para las reivindicaciones que se refieran a las sustancias propiamente
tales, pero serán patentables las reivindicaciones de métodos o procesos de fabricación.

Capítulo III - Solicitudes de patente

Artículo 6

1) Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 134, podrán presentar una solicitud de patente
de invención las siguientes personas:

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

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

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

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

Artículo 7

1) Toda solicitud de patente se referirá únicamente a una sola invención, se hará en la forma
prescrita y se presentará en la Oficina de Patentes.

2) Cuando la solicitud se haga en virtud de una cesión del derecho a solicitar una patente para la
invención, se presentará con la solicitud, o dentro del período reglamentario después de la
presentación de ésta, prueba del derecho a hacer la solicitud.

3) En toda solicitud presentada en el marco del presente artículo constará que el solicitante está
en posesión de la invención y se designará al propietario que reivindique ser el verdadero y primer
inventor;  y cuando la persona que haga esta reivindicación no sea el solicitante o uno de los
solicitantes, figurará en la solicitud una declaración de que el solicitante cree que la persona así
designada es el verdadero y primer inventor.

4) Toda solicitud de este género (que no es una solicitud convencional) irá acompañada de una
descripción provisional o completa.

Artículo 8

1) Cuando un solicitante de patente al amparo de esta Ley presente sólo o juntamente con otra
persona en un país que no sea la India una solicitud de patente para la misma invención u otra
sustancialmente idéntica, o cuando le conste que presenta esa solicitud su causahabiente, o alguien
que ha obtenido de él su título, deberá presentar junto con esta solicitud:
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a) una declaración en que conste el nombre del país en que se ha presentado la solicitud,
el número de serie y fecha de presentación de la solicitud y demás extremos
reglamentarios;  y

b) un compromiso de que, hasta la fecha de aceptación de su descripción completa
presentada en la India, mantendrá al Interventor informado por escrito, de vez en
cuando, de los detalles de la naturaleza a que se hace referencia en la cláusula a) para
cualquier otra solicitud relativa a la misma invención idéntica o a otra
sustancialmente idéntica, en su caso, que pueda presentarse en cualquier país distinto
de la India después de la presentación de la declaración mencionada en la cláusula
anterior, dentro del plazo prescrito.

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

Artículo 9

1) Cuando una solicitud de patente (que no es una solicitud convencional) vaya acompañada de
una descripción provisional, se presentará una descripción completa en el plazo de los 12 meses
siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud, y si la descripción completa no se presenta para
esa fecha se considerará que se desiste de la solicitud:

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

2) Cuando dos o más solicitudes presentadas en nombre del mismo solicitante vayan
acompañadas de descripciones provisionales de invenciones que son conexas o una de las cuales es
modificación de la otra y el Interventor considera que el conjunto de esas invenciones constituye una
única invención y puede incluirse adecuadamente en una sola patente, podrá permitir que se presente
una sola descripción completa para todas esas descripciones provisionales.

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

4) Cuando se haya presentado una descripción completa en relación con una solicitud de patente
acompañada de una descripción provisional o de una descripción tratada como provisional en virtud
de una de las decisiones a que se hace referencia en el párrafo 3), el Interventor, si el solicitante así lo
pide en cualquier momento antes de la aceptación de la descripción completa, podrá cancelar la
descripción provisional y posdatar la solicitud en la fecha de presentación de la descripción completa.

Artículo 10
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1) Cuando se haya presentado la descripción completa relativa a una solicitud de patente, el
Interventor remitirá la solicitud y la descripción a un examinador para que le rinda informe sobre los
aspectos siguientes:

a) si la solicitud y la descripción a ella relativa están en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley y todos sus reglamentos de aplicación;

b) si hay en virtud de la presente Ley algún fundamento legal de objeción a la concesión
de la patente sobre la base de la solicitud;

c) el resultado de las investigaciones realizadas en el marco del artículo 13;  y

d) cualquier otro asunto prescrito.

2) El examinador al que en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) se remitan la solicitud y la
descripción a ella relativa rendirá normalmente informe al Interventor en un plazo de 18 meses
contados desde la fecha de esa remisión.

Artículo 15

1) Cuando el Interventor esté convencido de que la solicitud o cualquier descripción presentada
en relación con ella no cumplen los requisitos de la presente Ley o de cualesquiera reglamentos de
aplicación, el Interventor podrá:

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

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

2) Si el Interventor estima que la invención reivindicada en la descripción no es una invención
en el sentido de la presente Ley o no es patentable en el marco de ella, denegará la solicitud.
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ANEXO 4

GLAXO WELLCOME Fax

Global Intellectual Property

A: Sr. Bernhard Janssen Fax Nº 00 41 22 734 22 36
Comisión Europea

De: Dr. Alan Hesketh Fecha: 28 de abril de 1998
Ref: AH/KEE

Teléfono directo: 0181 966 86 40 Total de páginas:  1 (incluida la página de
Fax directo: 0181 966 57 37 cobertura)

Estimado Sr. Janssen:

INDIA

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

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

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

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

Atentamente le saluda,

Dr. Alan Hesketh
Director Global Intellectual Property

Glaxo Wellcome plc

Glaxo Wellcome House
Berkeley Avenue
Greenford
Middlesex
UK

__________
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