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MODULO IX
PREVENCION Y SOLUCION DE DIFERENCIAS

A Introduccién

Los modulos Il a VIII se han ocupado de los compromisos de los Miembros sobre las
normas sustantivas de proteccion de los derechos de propiedad intelectual (DPI) con

arreglo a la legislacion nacional, asi como de su observancia a través de sus
ordenamientos juridicos nacionales. Un aspecto importante del Acuerdo sobre A3PIC

es gue las difeencias entre los Miembros acerca del cumplimiento por los Gobiernos

Miembros de las obligaciones dimanantes de dicho Acuerdo se someten al sistema de
solucién de diferencias de la OMC. Las disposiciones del Acuerdo sobredD®IC relativas

a la solucion de diferencias figuran en su Parte V, titulada "Prevencion y solucién de
diferencias".

La solucion de diferencias es un componente importante del régimen juridico deO®IC,

y en este modulo se explica como se emplea en los casos de diferenciagretMiembros
referentes al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre A3PIC.
Antes se examinan las principales disposiciones del Acuerdo y los métodos de trabajo
relativos a la transparencia, cuyo principal objetivo es contribuieaitar precisamente que
surjan diferencias entre los Gobiernos. Luego, en este médulo se examinan los principios
basicos que rigen la solucién de diferencias, incluida la competencia de la OMC, y se
describen brevemente los procedimientos de solucion deifédrencias de la OMC. Un
asunto particular aun sin resolver es la aplicacion de las llamadas reclamaciones no
basadas en una infraccion y reclamaciones en casos en que existe otra situacion en la
solucion de diferencias de conformidad con el Acuerdo soblies ADPIC. A continuacion,
en este médulo se examina la experiencia adquirida hasta la fecha en las diferencias
sobre el cumplimiento del Acuerdo. Al final del médulo figura una lista completa de las
diferencias sobre los ADPIC, junto con informacion solm@&mo consultar los documentos
clave.

En este mddulo se explica en términos generales cual es la relacién del sistema de
solucion de diferencias de la OMC con el Acuerdo sobre los ADPIC. Al final de este modulo
se incluye una guia de recursos.

B Prevenciénde diferencias y examen de la legislacién de aplicacion

Como se indica en el modulo I, el Consejo de los ADPIC, 6rgano en el que pueden participar
todos los Miembros de la OMC, tiene la responsabilidad de administrar el Acuerdo sobre
los ADPIC, en partidar vigilar su funcionamiento. El Consejo es también un lugar para la
celebracion de consultas sobre cualquier problema relacionado con los ADPIC que surja
entre los Miembros, asi como para aclarar e interpretar las disposiciones del Acuerdo
sobre los ADRT. El objetivo es, en la medida de lo posible, resolver las diferencias entre
los Miembros sin necesidad de recurrir formalmente a la solucion de diferencias.

El Acuerdo sobre los ADPIC promueve la transparencia exigiendo que los Miembros
publiquen las les, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones
administrativas de aplicacion general que hagan efectivos los Miembros y que se refieran
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a la materia del Acuerdo. También deben publicarse los acuerdos bilaterales y otros que
sean pertinertes (articulo 63.1).

El articulo 63.2 obliga a los Miembros a notificar las leyes y reglamentos pertinentes al
Consejo de los ADPIC, a fin de que este pueda examinar la aplicacién del Acuerdo. Esta
medida también tiene por objeto promover la transparenci&n el modulo | y el apéndicé

se examinan estos procedimientos en forma detallada.

Una de las caracteristicas del antiguo GATT y, actualmente, de la OMC es el seguimiento
minucioso y continuo de la aplicacion de las obligaciones contraidas y la vigilame su
cumplimiento. El fundamento es la conviccién de que, sin una vigilancia del cumplimiento
de los compromisos internacionales, esos compromisos tendrdn menos valor. La
vigilancia del cumplimiento en el Consejo de los ADPIC se hace de dos formas basic

En primer lugar, el Consejo de los ADPIC es un érgano en el que cualquier Miembro puede
plantear cualquier cuestion relacionada con el cumplimiento del Acuerdo sobre los ADPIC
por las otras partes. Esto ha ocurrido en varias ocasiones, ya sea en raaccon las
practicas de un Miembro en concreto, 0 con respecto a la aplicacion de una disposiciéon
especifica del Acuerdo sobre los ADPIC.

El segundo método para vigilar el cumplimiento es que los Miembros lleven a cabo un
examen sistematico de la legislaén nacional de aplicacion de cada uno de ellos, lo que
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bilaterales. Un Miembro que tenga razones para creer que una decision judicial, resoluciéon
administrativao acuerdo bilateral concretos afecta a los derechos que le corresponden a
tenor del Acuerdo sobre los ADPIC, podra solicitar por escrito que se le dé acceso o que
se le informe con suficiente detalle acerca de ellos.

C Solucion de diferencias
1 Aspectosgenerales

Una caracteristica importante del Acuerdo sobre los ADPIC es que prevé un sistema de
actuaciones para solucionar las diferencias entre Gobiernos de los Miembros que giren
en torno al cumplimiento de sus respectivas obligaciones en materia de DR .legislacion
internacional preexistente en esta esfera no proporcionaba ningin medio practico de
recurso, en el plano multilateral, a un pais que creia que otro pais no respetaba sus
obligaciones dimanantes de un tratado. Ahora, los Gobiernos de los Mlaws que quieran
iniciar una accién contra una supuesta infraccion de una obligacion sobre los ADPIC
pueden recurrir a los procedimientos multilaterales de solucién de diferencias de la OMC
con el fin de obtener una solucidén satisfactoria de la cuestionstes procedimientos
también se aplican a las supuestas infracciones de las disposiciones del Convenio de
Bernay del Convenio de Paris, y de otros tratados, en la medida en que estén incorporados
al Acuerdo sobre IoADPIC.

El articulo 64.1 establece que gra las consultas y la solucion de las diferencias en el
ambito del Acuerdo sobre los ADPIC seran de aplicacion las disposiciones de los
articulos XXI1 y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
(GATT de 1994)desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento relativo a las normas y
procedimientos por los que se rige la solucion de diferencias (ESD). Como se sefial6 en el
modulo |, al igual que el Acuerdo sobre los ADPIC, el ESD es un Anexo del Acuerdo de
Marrakech por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio (Acuerdo sobre
la OMC). El ESD establece normas y procedimientos para la celebracion de consultas y la
solucion de diferencias entre los Miembros relativas a sus derechos y obligaciones
dimanantes de determinados Acuerdos de la OMC. Se aplica al Acuerdo sobre la OMCy a
los acuerdos enumerados en el Apéndice 1 del ESD, denominados "acuerdos
abarcados"84

En general, los procedimientos se basan en la experiencia anterior del GATT, que fue el
precursor de la OMC. Esta es la razén por la cual en el articulo 64.1 del Acuerdo sobre
los ADPIC se hace referencia a las disposiciones de los articulos XXII 'y XXIlI del GATT
de
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debe reflexionar sobre la utilidad de actuar al amparo del procedimiento de solucion de
diferencias, pero, wma vez que ha activado el mecanismo de solucion de diferencias,
la OMC debe seguir las actuaciones hasta su conclusion o hasta que las partes acuerden
otra cosa. Las partes en una diferencia pueden ponerse de acuerdo para resolver el
asunto en cualquier eapa del proceso. Sin duda se debe dar preferencia a una solucion





https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/90320416.pdf
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En general, la finalidad de las reclamaciogeno basadas en una infraccion es ayudar a
mantener el equilibrio de beneficios alcanzado en las negociaciones multilaterales,
aunque se reconoce que no es posible ni deseable intentar regular todas las medidas
gubernamentales que puedan afectar al valoredtales beneficios.

Por reclamaciones "en los casos en que existe otra situacion” se entienden las que
abarcan cualquier situacion que dé lugar a una anulacion o menoscabo de ventajas,
no necesariamente a través de una medida concreta de UBobierno, pero este concepto
nunca se ha analizado en el marco del mecanismo de solucion de diferencias de la OMC
y del GATT.

Inicialmente, el articulo 64.2 del Acuerdo sobre los ADPIC impedia la presentacion, en
diferencias surgidas en el marco de este Aerdo, de reclamaciones no basadas en una
infraccidén y de reclamaciones en los casos en que existe otra situacién durante los cinco
primeros afios contados desde su entrada en vigor. En el articulo 64.3 del Acuerdo sobre
los ADPIC se encomend6 al Consejo s ADPIC que examinara en qué medida y en qué
forma ("el alcance y las modalidades") podrian presentarse reclamaciones de ese tipo y
gue formulara recomendaciones al Consejo General no mas tarde de finales de 1999.

Esta "moratoria” sobre el uso de las otamaciones no basadas en una infraccion y de las
reclamaciones en los casos en que existe otra situacién ha sido prorrogada varias veces,
a saber, por los Ministros en la Conferencia Ministerial de Doha en 208 1por el Consejo
General de la OMC en 2004como parte del llamado "Paquete de julio d2004"87, y por

las Conferencias Ministeriales de Hong Kong, China, en 2085de Ginebra en 20099

y 20119, de Bali en 20131, de Nairobi en 20152, y de BuenosAires en 20179 La
moratoria fue prorrogada mas recientemente por el Consejo General en 20%9Al mismo
tiempo, se ha encomendado al Consejo de I#sDPIC que prosiga su examen del alcance
y las modalidades de esos tipos de reclamaciones y que formule recomendacioffes.

86 Decision sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicacion, documeMd/MIN(01)/17 (14 de noviembre
de 2001), parrafo 11.1.

87 Decision sobre el Program de Trabajo de Doha, document@?/T/L/579 (1 de agosto de 2004), parrafo 1.h.

88 Declaracion Ministerial sobre el Programa de Trabajo de Doha, documewd@/MIN(05)/DEC(18 de diciembie de 2005),
parrafo 45.

89 Decision sobre las reclamaciones no basadas en una infraccion y las reclamaciones en casos en que existe otra situaciéon
en el ambito de los ADPIC, documenWT/L/783 (2 de diciembre de 2009).

9 Decisién sobre las reclamaciones no basadas en una infraccién y las reclamaes en casos en gue existe otra situacion
en el &mbito de los ADPIC, documentWT/L/842 (17 de diciembre de 2011).

91 Decision sobre las reclamaciones no basadas en una infraccion y las reclamaciones en casos en que existe otra situaciéon
en el &mbito de los ADPIC, documentWWT/MIN(13)/31-WT/L/906 (7 de didembre de 2013).

92 Decision sobre las reclamaciones no basadas en una infraccién y las reclamaciones en casos en que existe otra situacién
en el ambito de los ADPIC, document®@T/MIN(15)/41-\WT/L/976 (19 de diciembre de 2015).

93 Decision sobre las reclamaciones no basias en una infraccion y las reclamaciones en casos en que existe otra situacién
en el ambito de los ADPIC, document®WT/MIN(17)/66-WT/L/1033 (13 de diciembre de 2017).

94 Decision relativa a la moratoria sobre las reclamaciones no basadas en una infraccion y lasamelciones en casos en
que existe otra situacion en el &mbito de los ADPIC, documeltd/L/1080 (11 de diciembre de 2019).

9 Se puede encontrar mas informacién en la nota recapitulativa de la Secretaria sobre las posiciones adoptadas por las
delegaciones en el Consejo de los ADPIC respecto @ feclamaciones en casos en que no existe infraccion, documento
IP/C/W/349/Rev.2 , y en una nota de antecedentes facticos acerca de la experiencia sobre las reclamaciones no basadas en una
infraccién en el GATT/OMC, documentB/C/W/124 . Para consultar comunicaciones recientes de los Miembros en las que se
resumensus posiciones y se presentan propuestas sobre este particular, véanse los documen®/€/W/385/Rev.1 y Add.13
e IP/C/W/599 .
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D Descripcién de los procedimientos de solucion de diferencias
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En la gran mayoria de los casos, los Miembros cumplen las recomendaciones formuladas
en el informe adoptalo por el OSD. No obstante, si no hay acuerdo acerca de si un
Miembro ha cumplido realmente las recomendaciones, el desacuerdo puede resolverse
mediante otro procedimiento ante un grupo especial que, siempre que sea posible, estara
formado por las tres misnas personas que hayan integrado el grupo especial inicial. Esto
solo ha ocurrido en un numero relativamente reducido de asuntos hasta el momento, a
veces porque habia desacuerdo con respecto a si las modificaciones introducidas en la
ley para cumplir lasrecomendaciones eran en si mismas compatibles con los acuerdos
abarcados de la OMC. EIl grupo especial concluye su labor con la publicacion de otro
informe, contra el que también se puede apelar ante el Organo de Apelacion.

El OSD vigila la aplicacion de suecomendaciones. EI Miembro interesado debera facilitar
informes de situacion periodicos sobre la aplicacion, al menos seis meses después de la
fecha en que se haya establecido el periodo prudencial y hasta que se resuelva la
cuestion.

La plena aplicaci? de una recomendacion de poner una medida en conformidad con los
acuerdos abarcados de la OMC es el objetivo de esta parte de los procedimientos.
Sinembargo, en espera de la aplicacién, hay una posibilidad de que la parte que ha
prevalecido en la diferegia obtenga compensacion voluntaria del Miembro afectado u


https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=%22WT/DS27/ARB/ECU%22%20OR%20@Symbol=%22WT/DS27/ARB/ECU/*%22&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=%22WT/DS285/ARB%22%20OR%20@Symbol=%22WT/DS285/ARB/*%22&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=%22WT/DS267/ARB/1%22%20OR%20@Symbol=%22WT/DS267/ARB/1/*%22&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
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dibujos y modelos industriales. Al final, esta diferencia y otras relacionadas con ella se
resolvieron con el Acuerdo de Ginebra sobre el comercio de bananos en diciembre
de 2009.97

E Experiencia en el ambito de los ADPIC

Al parecer, & mayoria de los casos sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento de
las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC se resuelven en consultas bilaterales entre
los Miembros interesados, en Ginebra o en sus capitales, sin invocar el procedimiento de
solucion de diferencias en el OSD. También se han planteado muchas cuestiones durante
los examenes de la legislacion de aplicacidon del Acuerdo sobre los ADPIC de los Miembros
llevados a cabo por el Consejo de los ADPIC, pero muy rara vez se da seguimgntas
cuestiones en procedimientos de solucion de diferencias. Incluso después de haberse
recurrido formalmente al procedimiento de solucién de diferencias, durante todo el
proceso se alienta a los Miembros a que busquen una solucion mutuamente aceptable
compatible con los acuerdos abarcados de la OMC. De hecho, la proporcién de asuntos
resueltos de esa forma ha sido hasta ahora bastante alta en la esfera de los ADPIC.

A fecha de diciembre de 2019 se habian interpuesto 42 reclamaciones de solucion de
diferencias en la OMC en el &mbito de los ADPIC referentes a 32 cuestiones diferentes o
asuntos especificos. Esto representa alrededor del 7% de los casos presentados en el
marco de todos los acuerdos abarcados de la OMC. En 12 casos se han adoptado los
informes de los grupos especiales y, cuando ha habido apelaciones, los informes del
Organo de Apelacion. De los demés asuntos, 14 han sido resueltos bilateralmente entre
las partes en la diferencia. Los términos de esas soluciones se publican y pueden ser
importantes porque influyen en el modo en que otros interesados aplican el Acuerdo. En
cuanto al resto, las consultas o procedimientos de los grupos especiales o del Organo de
Apelacién estan aun pendientes, o el asunto ha quedado inactivo.

En el cuadro IX.linfra se incluye una lista de todos los asuntos relacionados con el
Acuerdo sobre los ADPIC, con indicacion de su situacion en febrero de 2020, y se indican
las principales cuestiones de propiedad intelectual y disposiciones del Acuerdo
pertinentes en cad caso. Puede consultarse informacién adicional sobre estas
diferencias en el indice Analitico de la OMC: Guia de las normasisos de la OMC,
www.wto.org/indiceanalitico en la publicacion Solucion de diérencias en la OMC:
Resumenes de una pagina por casavww.wto.org/resumenesdeunapaginaporcasy en

el sitio web de la OMGuyww.wto.orgbusquedadediferencias

Algunos de los primeros asuntos relacionados con los ADPIC solo tenian que ver con
disposiciones transitorias. Por ejemplo, la primera reclamacion sobre los ADPIC se referia
a la medida en que debian protegerse las grabaciones sonefaechas antes de que fuese
aplicable el Acuerdo sobre los ADPIGQapon - Medidas aplicables en materia de
grabaciones sonoras(DS28, 42), dos asuntos que se resolvieron). Los dos primeros
informes de grupos especiales y/o del Organo de Apelacion se emitie sobre dos
reclamaciones relativas a las disposiciones sobre el denominado "sistema de
presentacion anticipada” (o "buzon de correos") y los derechos exclusivos de
comercializacion de los parrafo8 y 9 del articulo 70 (ndia - Patentes Estados Unido}
(DS50) e India - Patentes CB (DS79)). También se resolvio otro asunto sobre la misma
cuestion Pakistan - Proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos y los

97 Documerto WT/L/784 .


http://www.wto.org/indiceanalitico
http://www.wto.org/resumenesdeunapaginaporcaso
http://www.wto.org/busquedadediferencias
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=%22WT/L/784%22%20OR%20@Symbol=%22WT/L/784/*%22&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
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productos quimicos para la agriculturdDS36)). Los informes de un Grupo Especial y del
Organo de Apelacion en otro asunto se refieren a la medida en que las patentes expedidas
antes de la entrada en vigor del Acuerdo se beneficiaban de la proteccion prevista en él
(Canada- Periodo de protec®n mediante patente(DS170)).



Cuadro IX.1Asuntos de solucién de diferencias en la esfera de los ADRBI(hasta el6 de octubrede 2021)

Numero de Demandado y titulo | Reclamante Situacion Disposiciones del Acuerd
la diferencia de la diferencia sobre los
sustanciada (titulos abreviados

en la OM@® | enlos casos en los que
se ha establecido un

- 16T -


https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds590_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds583_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds567_s.htm
http://www.wto.org/diferencias



https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds549_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds542_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds528_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds527_s.htm

Ndamero de
la diferencia
sustanciada
en la OM@®

Demandado y titulo
de la diferencia
(titulos abreviados
en los casos en los que
se ha establecido un
grupo especial

EMIRATOS ARABES
UNIDOS Mercancias,
servicios y derechos de
propiedad intelectual

AUSTRALIA

Reclamante

QATAR

Situacion

Grupo Especial
establecido el 22de
noviembre de 2017,
trabajos suspendidos
el 15 de enero de
2021.

Disposiciones del Acuerd
sobre losADPI@w0

Articulos 3, 4, 41, 42 61

Cuestiones de propiedad intelectual

Trato nacional y trato NMF con respecto a la
proteccion de los DPI; acceso a los
procedimientos civiles de observancia de
los DPI; aplicacion de procedimientos penales

- €ST -


https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds526_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds467_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds458_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds441_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds435_s.htm










Numero de Demandado y titulo  Reclamante Situacion
la diferencia de la diferencia
sustanciada (titulos abreviados
enlaOM@® enlos casos en los que

se ha establecido un
grupo especial

DS174 COMUNIDADES

EUROPEASMarcas de
fabrica o de comercio e
indicaciones geograficas
(Estados Unidos)

Disposiciones del Acuerd
sobre losADPI@w0

Cuestiones de propiedad intelectual

- LST -


https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds174_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds171_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds170_s.htm

- 158 -



https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds160_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds153_s.htm




Ndmero de
la diferencia
sustanciada

en la OM@?

Demandado y titulo
de la diferencia
(titulos abreviados
en los casos en los que|
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Varios de los informes adoptados se refieren en gran parte al alcance de las excepciones
permitidas por el Acuerdo. El asunt@€anada- Patentes para productos farmacéuticos
(DS114) se centro en laregla de los tres pasos del articulo80, el asuntoEstados Unidos

- Articulo 110(5) de la Ley de Derecho de Aut¢pS160), en lareglade los tres pasos del
articulo 13102y el asuntoCE- Marcas de fabrica o de comercio e indiagones geograficas
(DS174, 290), en el articulo 17203

Més recientemente, enAustralia - Empaquetado genérico del tabacoDS435, 441,
458, 467) se examin®, entre otras cosas, el alcance de los derechadativos a lasmarcas

de fabrica o de comercio previsto en el articulo 16 y en el articulo 20, el cual dispone que
no se complicard injustificablemente el uso de una marca de fabrica o de comercio en el
curso de operaciones comerciales con exigencias especialés.



- 164 -

Graéfico IX.2Accesoa los documentos de solucion de diferencias en:
www.wto.org/busquedadediferencias

La publicacion de la Secretaria de la OMC titulada






