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La solucion de diferencias en el seno de la OMC en materia de propiedad
intelectual

Hernan Nudfez Rocha”

Resumen

Este trabajo analiza la solucion de diferencias en materia de propiedad
intelectual en el seno de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC). Se estudian
todos los casos que han sido sometidos a informe de un Grupo Especial, asi como
aquellos informes que, a su vez, han sido apelados ante el Organo Permanente de
Apelacién.

Se analiza cada una de las diferencias, tomando en consideracién los aspectos
juridicos mas relevantes y las constataciones realizadas por los paneles. Se busca
identificar los criterios de interpretacién del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio, al momento de valorar las obligaciones
asumidas por los miembros de la OMC en cuanto a la observancia y proteccién de los
derechos de propiedad intelectual.

Palabras claves:
OMC, solucidn de diferencias, propiedad intelectual.

Abstract

This paper examines the intellectual property dispute settlement in the World
Trade Organization (WTO). We examine all cases in which panels have been
established, as well as, those decisions issued by the Appellate Body.

We have analyzed each case, considering the most relevant legal issues and the
panel's findings. The aim of the paper is to identify the objectives and principles in the
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, when assessing
the protection and observance of Intellectual Property rights.

Key words:
WTO, dispute settlement, Intellectual Property
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INTRODUCCION

Dentro del marco normativo de la Organizacién Mundial del Comercio (en
adelante OMC), el Anexo IC relativo al Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC) contiene los principios y
disposiciones minimas® en materia de propiedad intelectual para sus Miembros®, lo
cual, constituye el tercer principio general de los objetivos de la OMC>. Dicha norma,
contempla las obligaciones en las distintitas modalidades de la propiedad intelectual
que se regulan en el contexto de la OMC*.

Asi, los ADPIC cuentan con una estructura sistematica que se divide en siete
titulos®. En este sentido, la “Parte II” se encarga de establecer los principios y las
normas que deber servir de base a los Miembros para proteger las creaciones
intelectuales tuteladas mediante el derecho de autor y los derechos conexos, las
marcas e indicaciones geograficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes de
invencion, los esquemas de trazado de los circuitos integrados, y la informacién no
divulgada®.

De igual manera, el mencionado Acuerdo contempla algunas disposiciones para
controlar las practicas anticompetitivas en las licencias contractuales sobre las
modalidades antes mencionadas y, ademas, dentro de su la “Parte IllI” se establece un
sistema de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

! Decimos minimas por cuanto en los ADPIC, Art. 1, se faculta a los miembros a proveer una proteccion
mas amplia de la exigida por el Acuerdo.

’> Conforme a la practica y estructura de la OMC sus Miembros pueden ser Estados u otros entes, como
es el caso de la Unién Europea.

* Los Acuerdos de la OMC comprenden principalmente los bienes, los servicios y la propiedad
intelectual. El Acuerdo por el que se establece la OMC, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 (en
adelante Acuerdo de la OMC) tiene varios anexos, sin embargo los que consagran la mayor cantidad de
obligaciones en cuanto a los objetos juridicos en el sistema multilateral de comercio son el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante GATT), el Acuerdo General sobre
el Comercio de Servicios (AGCS) y los ADPIC.

* Nétese qgue en el Derecho espafiol se utiliza la denominacién “propiedad intelectual” para identificar al
Derecho de autor y los derechos conexos. Por su parte, en el contexto normativo de la OMC, dicha
terminologia abarca modalidades de propiedad industrial y del Derecho de autor.

> Los ADPIC desarrollan las disposiciones generales y principios basicos (PARTE 1); las normas relativas a
la existencia, alcance y ejercicio de los derechos (PARTE 1l); la observancia de los derechos (PARTE 1ll); la
adquisicion y mantenimiento de los derechos y sus procedimientos relacionados (PARTE IV); la
prevencién y solucién de diferencias (PARTE V); las disposiciones transitorias (PARTE VI); vy, las
disposiciones institucionales finales (PARTE VIlI).

® Estas son todas las modalidades de propiedad intelectual que se encuentran reguladas en los ADPIC.
Este contenido, ha inspirado a otros ordenamientos juridicos, como es el caso de la Comunidad Andina
de Naciones, en donde se ha protegido las mismas materias contenidas en los ADPIC. Vid. Régimen
Comun sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decisién 351 de 17 de diciembre de 1993, GO
145, 21-12-1993; y, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, Decision 486 de 14 de septiembre de
2000, GO 145, 19-09-2000.
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Tomando en cuenta que la OMC supone un foro multilateral constituido y
regulado por un conjunto de normas de caracter esencialmente comercial y que la
solucion de diferencias entre sus Miembros significa uno de sus principales objetivos,
en este documento de trabajo se pretende analizar las discrepancias en materia
propiedad intelectual que se han planteado en el seno de este sistema multilateral de
comercio; y, principalmente, las tendencias adoptadas en la solucion de estos
conflictos por parte de las instancias establecidas para el efecto en el sistema de la
OoMC.

Asi, sobre la base de las obligaciones adquiridas por los Miembros segun los
ADPIC, asi como, por las normas relativas a la solucién de diferencias’, gue atafien al
funcionamiento del Organo de Solucién de Diferencias de la OMC (en adelante OSD), a
los paneles y al Organo Permanente de Apelacién (en adelante OPA), se analizaran los
informes adoptados en la OMC como mecanismo de terminacién de conflictos entre
sus Miembros.

I. SOLUCIONES POR MEDIO DE CONSULTAS O NEGOCIACIONES BILATERALES

La mayoria de diferencias sobre derechos de propiedad intelectual contenidos
en los ADPIC han sido superadas mediante consultas o negociaciones entre las partes
involucradas en la controversia®. Es decir, en estos casos, no fue necesaria la
conformacion de un grupo especial, conocido cominmente como “panel” segun la
jerga de la omC’.

Segun las estadisticas oficiales, dieciocho desacuerdos de un total de
veintinueve diferencias sobre propiedad intelectual presentadas en el interior de la
OMC, han sido solucionados satisfactoriamente por medio de esta fase previa a la
intervencién de un panel®.

Dentro de estas dieciocho controversias, cuatro se referian a inconformidades
sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual contenidos en los ADPIC,
siete a patentes, dos a confiscacién de medicamentos genéricos en transito, cuatro a
Derecho de autor y derechos conexos y, finalmente, un caso versaba sobre las
afectaciones causadas por la Ley Arancelaria de los Estados Unidos de América (en
adelante EEUU). De estas diferencias, a su vez, cinco han sido remediadas
aparentemente luego de la celebracién de consultas', y trece a través de soluciones
mutuamente convenidas.

7 Vid. Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la Solucidn de
Diferencias (en adelante ESD), Art. 4y ss.

8 Vid. http://www.wto.org/english/tratop e/dispu_e/dispu_e.htm#disputes, consultada el 16-02-2011.
°Vid. M. DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho Internacional Publico, Madrid 2007, p. 756.

0 pttp://www.wto.org/english/tratop e/dispu _e/dispu subjects index e.htm#trips, consultada el 16-
02-2011.

" En estos casos, aunque el conflicto no ha persistido, tampoco se ha solicitado la conformacién de un
grupo especial ni notificado una solucién al OSD.
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No obstante, estas diferencias suscitadas en el interior de la OMC sobre la base
de las disposiciones de los ADPIC, no son merecedoras de estudio en el presente
trabajo, por cuanto son producto de las distintas actuaciones conciliadoras que han
tenido lugar de forma bilateral y no responden al analisis y emisién de un informe por
parte de un grupo u érgano especializado de la OMC, escapando por lo tanto al objeto
de esta investigacion.

Il. SOLUCION DE CONFLICTOS POR PARTE DE LOS GRUPOS ESPECIALES EN MATERIA
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Una vez delimitado el tema de estudio, cabe entrar en detalle en aquellas
controversias no solucionadas mediante consultas o negociaciones, asi como tampoco,
por medios diplomaticos de solucién de controversias o a través del arbitraje
interestatal®®.

Tomando en cuenta que la propiedad intelectual es una rama del Derecho
conformada por distintas materias, a continuacion expondremos los casos segun la
modalidad que ha sido afectada por el aparente incumplimiento de una obligacién
adquirida en virtud de los ADPIC o por la posible limitacién de una ventaja causada por
una medida adoptada por un Miembro de forma contraria a dicho Acuerdo.

2.1 Marcas e indicaciones geograficas

A. Reclamacién de los EEUU en contra de las Comunidades Europeas™

Esta diferencia se origind por la versién modificada del Reglamento 2081/92 del
Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la proteccidn de las indicaciones geograficas
y de las denominaciones de origen de los productos agricolas y alimenticios (en
adelante Reglamento (CEE) N2 2081/92)'. Los EEUU consideraban que la referida
norma no protegia de manera adecuada a las marcas y las indicaciones geograficas en
el caso de los productos agricolas y alimenticios.

Siendo asi, el 1 de junio de 1999, los EEUU solicitaron la celebracién de
consultas con las Comunidades Europeas (en adelante CE)™ y, posteriormente, con
fecha 18 de agosto de 2003, se requirid el establecimiento de un grupo especial. Sin

2 Vid. M. DIEZ DE VELASCO, op. cit., pp. 754-759. El autor explica la solucion de controversias en la OMC
y hace mencion a los otros mecanismos de los que pueden valerse los Miembros para ventilar sus
diferencias fuera del seno de dicha organizacion.

B OMC, Caso sobre proteccién de las marcas de fabrica o de comercio y las indicaciones geograficas
para los productos agricolas y alimenticios, EEUU/CE, Informe WT/DS 174/R, 15-03-2005 (en adelante
WT/DS 174/R).

DO L 208, 24-07-1992.

> Unién Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, DO C 306, 17-12-2007. No obstante,
en las diferencias ventiladas antes del 1 de diciembre de 2009, consta su anterior nombre oficial, es
decir, Comunidades Europeas.
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embargo, debido a la reclamacion presentada por Australia y que se analiza en el
siguiente epigrafe®®, la composicién del panel solicitado por los EEUU fue aplazada
hasta el 13 de febrero de 2004, fecha en que se volvid a requerir dicha actuacién de
manera conjunta, por lo que, finalmente, el Director General'’ establecié la
composicion del grupo especial el 23 de febrero de 2004.

Luego del procedimiento de rigor y las alegaciones respectivas, el Panel emitid
su informe en el que se destacaban los siguientes puntos:

a) Informe de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), cuyo
uno de sus fines es el fomento de la propiedad intelectual a nivel mundial®®, es una de
las organizaciones internacionales intergubernamentales que ostenta la condicion de
observador dentro de la OMC" vy, dentro de sus funciones, es la encargada de la
administracion de varios instrumentos internacionales de propiedad intelectual®. Es
por eso, que en el presente caso el Grupo Especial envié el 9 de julio de 2004 una
“solicitud de informacién factica” a la Oficina Internacional de la OMPI, requiriendo
asistencia para la interpretacién de determinadas disposiciones del Convenio de Paris
para la Proteccién de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, y enmendado
el 28 de septiembre de 1979 (en adelante Convenio de Paris).

En su informe de 14 de septiembre de 2004*!, la OMPI remitié una nota
descriptiva que constaba de una compilaciéon de extractos de las Actas Oficiales de las
Conferencias Diplomaticas en las que se adoptaron, modificaron o revisaron las
disposiciones actualmente contenidas en los articulos 2 y 3 del Convenio de Paris.

Como el entender de la OMPI fue que el Grupo Especial requeria asistencia
para la interpretacion Unicamente en cuanto al significado del término “nacional”,
dentro del principio del “trato nacional”, y a los criterios para determinar qué personas
fisicas o juridicas podian acogerse a la proteccidn en el marco del Convenio de Paris, su
informe se basd principalmente en los extractos que contenian aquellos puntos.

III

" Vid. infra. 2.1. B.

Y vid. ESD, Art. 8.7, en el que se establece que:
Si no se llega a un acuerdo sobre los integrantes dentro de los 20 dias siguientes a la fecha del
establecimiento del grupo especial, a peticion de cualquiera de las partes, el Director General,
en consulta con el Presidente del OSD y con el Presidente del Consejo o Comité correspondiente,
establecerd la composicion del grupo especial, nombrando a los integrantes que el Director
General considere mds idéneos con arreglo a las normas o procedimientos especiales o
adicionales previstos al efecto en el acuerdo o acuerdos abarcados a que se refiera la
diferencia, después de consultar a las partes en ella [...]

'8 convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el

14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (en adelante Convenio de la OMPI), Art.

3.

9 Acuerdo de la OMC, Art. V.

2% convenio de la OMPI, Art. 4.

' WT/DS 174/R, Anexo D-3.

>,
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b) Legislacion de las CE

El Reglamento (CEE) N2 2081/92 tenia por objeto establecer el marco juridico
de proteccion de las denominaciones de origen e indicaciones geograficas de los
productos agricolas destinados a la alimentacion humana®. Al respecto, entre otras
disposiciones, el Reglamento (CEE) N2 2081/92 contemplaba los requisitos para el
registro, oposicidn, defensa y proteccion de éstas modalidades, asi como un régimen
de control a través las denominadas “estructuras de control”, cuyo principal objetivo
era efectuar los controles de los productos agricolas y alimenticios que ostenten una
denominacién protegida®.

En cuanto a los productos agricolas o alimenticios procedentes de terceros
paises, el Reglamento (CEE) N2 2081/92 reconocia su proteccion siempre que éstos
procedan de Estados con un sistema de garantias idéntico o similar al de las CE, al igual

gue, un sistema de control equivalente al de las mencionadas “estructuras de control”
24

c) Principio del trato nacional

El principio del “trato nacional” es uno de los sustentos del sistema multilateral
de comercio de la OMC?®, cuya aplicacién en materia de propiedad intelectual se
refiere a la obligacién adquirida por cada uno de sus Miembros para otorgar a los
nacionales de los demas Miembros un trato no menos favorable del que conceda a sus
propios nacionales con respecto a la existencia, adquisicion, alcance, mantenimiento,
observancia y ejercicio de los derechos®®.

Sobre esta premisa, es que el Grupo Especial realiza las siguientes conclusiones
respecto al texto legal en controversia:

VilI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACION
[...]

De la Seccion B de las constataciones:

[...]

d) el Reglamento es incompatible con el pdrrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre
los ADPIC:

i) en lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad, en tanto
que aplicables a la disponibilidad de proteccion de las indicaciones geogrdficas;

ii) en lo que respecta a los procedimientos de solicitud, en la medida en que
requieren el examen y transmision de las solicitudes por los gobiernos;

*? Reglamento (CEE) N2 2081/92, Art. 1.
> |bid., Arts. 4y 10.

 bid., Art. 12.

2 Acuerdo de la OMC, Art. 3.

?® ADPIC, Art. 3.
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iii) en lo que respecta a los procedimientos de oposicion, en la medida en que
requieren la verificacion y transmision de las oposiciones por los gobiernos; y

iv) en lo que respecta a las prescripciones de participacion gubernamental en las
estructuras de control previstas en el articulo 10, y la presentacion de la declaracion
por los gobiernos con arreglo a la letra b) del apartado 2 del articulo 12bis;*’

Adicionalmente, el Panel consideré que el Reglamento (CEE) N2 2081/92 es
incompatible con el GATT en cuanto a las condiciones de reciprocidad y equivalencia
para la proteccion de las indicaciones geogréficaszg, respecto a los procedimientos de
solicitud, y en lo que concierne a las prescripciones de participaciéon gubernamental en
las estructuras de control.

d) Conclusiones del Grupo Especial

Con lo dicho, el informe del Grupo Especial, fue claro al mencionar que al tenor
del articulo 3.8 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que
se rige la solucion de Diferencias (en adelante ESD), la incompatibilidad del
Reglamento (CEE) N2 2081/92 con los ADPIC y el GATT significa una medida de
anulacién o menoscabo de una ventaja a los EEUU?.

Por lo dicho, y sobre la base del ESD, el Grupo Especial recomienda a las CE que
modifiguen el Reglamento (CEE) N2 2081/92 en los aspectos anteriormente
mencionados, para que su contenido sea compatible con los ADPIC y el GATT.

Finalmente, vale mencionar que el Grupo Especial sugirio a las CE, que la
aplicaciéon del antedicho reglamento sea realizada en cuanto las condiciones de
equivalencia y reciprocidad, de modo que no se apliquen a los procedimientos de
registro de indicaciones geogréaficas situadas en los demas Miembros de la OMC°.

B. Reclamacién de Australia en contra de las CE™!

El presente caso tuvo lugar, de igual manera, debido al Reglamento (CEE) N2
2081/92 en su versién modificada, por lo que el 17 de abril de 2003 Australia solicité la
celebracidn de consultas con las CE. Una vez requerida la conformacién de un grupo
especial al OSD, el procedimiento de solucién de diferencias contenido en el ESD fue
sustanciado de la misma manera y a cargo del propio Panel que analizé el caso antes
descrito. Siendo asi, las conclusiones del Grupo Especial se realizaron en el mismo
sentido del Caso WT/DS174/R*.

> WT/DS 174/R, par. 8.1.

% GATT, Art. Il par. 4.

> WT/DS 174/R, pér. 8.3.

* Ibid.

3 OMC, Caso sobre proteccion de las marcas de fabrica o de comercio y las indicaciones geogrdficas
para los productos agricolas y alimenticios, Australia/CE, Informe WT/DS 290/R, 15-03-2005 (en
adelante WT/DS 290/R).

* Vid. supra. 2.1. A.

O
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Es decir, el Panel determind que Australia habia acreditado una presuncién de
que las condiciones de equivalencia y reciprocidad, establecidas en el Reglamento
(CEE) N2 2081/92, eran aplicables a la disponibilidad de proteccion de las indicaciones
geograficas que se refieren a zonas geograficas situadas en terceros paises fuera de las
CE, incluidos los Miembros de la omc.

Es asi, que se reconocid la incompatibilidad del Reglamento con el sistema
normativo de propiedad intelectual de la OMC, respecto al procedimiento de registroy
de oposicidn y al sistema de supervisién y de “estructuras de control”. Al igual que en
caso anterior, el Panel concluyé que el Reglamento (CEE) N2 2081/92, habia anulado o
menoscabado ventajas resultantes para Australia que se derivaban de los ADPIC y el
GATT, por lo que se realizaron las mismas recomendaciones y sugerencias descritas en
el epigrafe anterior™.

Finalmente, como corolario de estas dos diferencias originadas en el contexto
de la OMC, es importante mencionar que las CE promulgaron el Reglamento (CE) N2
510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la proteccion de las indicaciones
geograficas y de las denominaciones de origen de los productos agricolas y
alimenticios (en adelante “Reglamento (CE) N2 510/2006”)*, que deroga
expresamente y sustituye al Reglamento (CEE) N2 2081/92°°.

Dicho Reglamento, que se encuentra en vigor actualmente, hace mencion a la
proteccién de la propiedad intelectual contenida en los ADPIC?’ y, ademads, contempla
la proteccion sin menoscabo a las indicaciones geograficas y denominaciones de origen
provenientes de terceros Estados®®, incluye disposiciones sobre la relacién y el
conflicto entre estas modalidades y las marcas de fabrica o de comercio® y elimina el
requisito de equivalencia a las “estructuras de control” para terceros paises, optando
por la verificacion de las condiciones establecidas a cargo de autoridades publicas
designadas o de los organismos de certificacion”.

2.2 Patentes

A. Reclamacidn de las CE en contra de Canada™

Este caso se inicia el 19 de diciembre de 1997, cuando las CE y sus Estados
miembros, solicitan al Canadd la celebracién de consultas sobre la proteccion de las
invenciones en el sector de los productos farmacéuticos al amparo de lo dispuesto

* WT/DS 290/R, par. 8.1.

* Vid. supra. 2.1. A.

** DO L 93/12, 31-03-2006.

*® Reglamento (CE) N2 510/2006, Considerando (20).

*” |bid., Considerando (12).

** bid., Art. 1.

* Ibid., Art. 2.

**bid., Art. 11.

4 OMC, Caso sobre proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos, CE/Canada, Informe
WT/DS 114/R, 17-03-2000 (en adelante WT/DS 114/R).

>,
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principalmente en la Patents, Act (en adelante Ley de Patentes) y la Food and Drugs
Act, (en adelante Ley de Productos Alimenticios y Farmacéuticos). Tomando en cuenta
gue no se alcanzd una solucion satisfactoria para las partes, las CE y sus Estados
miembros pidieron al OSD el establecimiento de un grupo especial, mismo que fue
designado por el Director General de la OMC el 29 de marzo de 1999.

a) Analisis de la legislacidn canadiense pertinente

La controversia versd principalmente en el fomento a la produccion de
medicamentos genéricos que el ordenamiento canadiense establecia en el articulo 55
de la Ley de Patentes, en concordancia con la Ley de Productos Alimenticios y
Farmacéuticos y su respectivo Reglamento (en adelante Reglamento de Productos
Alimenticios y Farmacéuticos).

Es decir, en primer lugar, existia una controversia sobre la norma de patentes
en general, en cuanto uno de sus articulos establecia excepciones al “derecho a
impedir” o ius prohibendi que tiene el titular de una patente de invencién®.
Adicionalmente, en segundo término, la controversia se enfocaba concretamente en el
ambito de las patentes farmacéuticas, cuando el reclamante cotejaba el antes referido
articulo 55 de la Ley de Patentes con la Ley y el Reglamento de Productos Alimenticios
y Farmacéuticos.

En lo que respecta al articulo 55 de la Ley de Patentes, dicha norma empezaba
diciendo en su primer parrafo que toda infraccién al derecho de exclusiva de una
patente genera responsabilidad sobre todos los perjuicios causados al titular y sus
derechohabientes. Sin embargo, en su segundo parrafo, establecia las siguientes dos
excepciones:

1) No habrd infraccion de patente cuando una persona fabrique, construya,
utilice o venda una invencion patentada pero lo haga exclusivamente con fines
razonablemente relacionados con la preparacion y la presentacion de informacion
requerida por una ley federal o provincial del Canadd o por una ley extranjera que
regulen la fabricacion, la construccion, la utilizacion o la venta de cualquier producto.

2) No habrd infraccion de patente cuando una persona que, conforme al
apartado 1), fabrique, construya, utilice o venda una invencion patentada lo haga,
durante el periodo establecido en la reglamentacion, para la fabricacion y el
almacenamiento de articulos destinados a la venta después de la fecha de expiracion
de la patente.

Por su parte, el Manufacturing and Storage of Patented Medicines Regulation
(en adelante Reglamento sobre la Fabricacién y Almacenamiento de Medicamentos
Patentados) determinaba que [...] el periodo aplicable al que se refiere el apartado 2)
del pdrrafo 2 del articulo 55 de la Ley de Patentes es el periodo de seis meses
inmediatamente anterior a la fecha de expiracion de la patente®. Es decir, segin el

*2Vid. ADPIC, Art. 28. La norma confiere al titular de una patente el ius prohibendi, que consiste en la
facultad para impedir que los terceros lleven a cabo los actos de explotacién de la invencion patentada.
* WT/DS 114/R, par. 2.1.
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articulo 44 de la Ley de Patentes, que habla sobre la duracién de la proteccion, estos
seis meses a los que se referia el Reglamento tenian cabida inmediatamente antes de
gue se cumplan los 20 afios durante los que el titular goza del derecho de exclusiva y
de impedimento.

Ademas, de acuerdo al sistema canadiense de examen reglamentario de los
medicamentos, que se desarrolla en la Ley de Productos Alimenticios y Farmacéuticos
y su correspondiente Reglamento, se establecia el Programa de Productos
Terapéuticos del Ministerio de Salud Publica®, cuyo objetivo era supervisar que los
"medicamentos nuevos" cumplan las prescripciones aplicables en materia de salud
publica y de inocuidad.

Al respecto, el articulo C.08.001 del Reglamento de Productos Alimenticios y
Farmacéuticos al referirse a los "medicamentos nuevos" los definia como aquellos que
contienen una sustancia que no se ha vendido en el Canada durante un tiempo
suficiente y en cantidad suficiente para establecer su inocuidad y su eficacia®.

Esto quiere decir, que en Canada cuando se hablaba de un medicamento
"nuevo" no significa necesariamente que se tratara de un producto original, y la
categoria de "medicamentos nuevos" incluia tanto a aquellos que cumplian, entre
otros, con el requisito de la novedad y por lo tanto eran patentables, como a aquellos
gue no suponian una invencidén susceptible de proteccién mediante el sistema de
patentes. Al respecto, el Grupo Especial, manifesté lo siguiente respecto a la
interpretacion de la definicién de los “productos farmacéuticos nuevos” a la luz de la
normativa canadiense:

[...] incluye tanto los productos originales (tales como un medicamento cuya
originalidad y utilidad han sido reconocidas por la concesion de una patente) como los
medicamentos que no son originales pero son "nuevos" en el sentido de que la version
particular del medicamento de que se trate no ha sido comercializada anteriormente
(como ocurre en el caso de una version competidora o genérica de un medicamento
que tenga las mismas propiedades que otra version, protegida o no por una patente,
que haya sido comercializada anteriormente)*®.

b) La proteccion de las patentes segun los ADPIC

El acuerdo sobre los ADPIC incluye a las patentes como una modalidad de la
propiedad intelectual susceptible de proteccidn. Para esto, establece los requisitos que
debe cumplir la materia patentable”, asi como, los demas aspectos que se derivan de
esta proteccién. Entre estas otras regulaciones, se encuentran los derechos
concedidos y sus respectivas excepciones48 y la duracién de la proteccién49.

* Ibid., par. 2.2.

45 Ibid., Anexo 2.

*® Ibid., par. 2.3.

* ADPIC, Art. 27.

*® |bid., Arts. 28,30y 31.
* |bid., Art. 33.
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En cuanto a los derechos conferidos, el propio Acuerdo reconoce que pueden
existir dos tipos de excepciones a los derechos exclusivos conferidos por una patente.
Justamente, uno de estos tipos de excepciones, son las denominadas excepciones
limitadas:

Excepciones de los derechos conferidos

Los Miembros podrdn prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos
conferidos por una patente, a condicion de que tales excepciones no atenten de
manera injustificable contra la explotacion normal de la patente ni causen un perjuicio
injustificado a los legitimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los
intereses legitimos de terceros.

Adicionalmente, los ADPIC contienen, entre otras, dos disposiciones generales
aplicables a todas las modalidades de propiedad intelectual. Asi, entre sus objetivos, se
destaca que los derechos reconocidos en el Acuerdo deberan contribuir a la promocién
de la innovacidn tecnoldgica y a la transferencia y difusion de la tecnologia, asi como,
favorecer el bienestar social y econémico y el equilibrio de derechos y obligaciones®'.

Por otra parte, entre sus principios, se encuentra la facultad que les asiste a los
Miembros para adoptar las medidas necesarias de proteccién de la salud publica y la
nutriciéon de la poblacién, o para la promocién del interés publico en sectores de
importancia vital para el desarrollo socioeconémico y tecnolégico™.

Respecto a la duracion de la proteccién, los ADPIC establecen como 20 afios el
tiempo minimo que debe transcurrir para que su titular pueda ejercer los derechos
conferidos por la patente. Este plazo, debera computarse a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente.

c) Conclusiones del Grupo Especial

El Grupo Especial encargado de contribuir a la solucion de esta diferencia, ha
considerado analizar primordialmente dos aspectos. En primer lugar, el apartado 1) del
parrafo 2 del articulo 55 de la Ley de Patentes del Canada y, posteriormente, lo
contenido en el apartado 2) del mismo articulo®. Dicho analisis consistié en ubicar a
las mencionadas disposiciones en el contexto del derecho de patentes farmacéuticas
canadiense, asi como, cotejar sus efectos con lo que al respecto se dispone en los
ADPIC.

En relacion al apartado 1) del parrafo 2 del articulo 55, se han considerado dos
criterios:

*%|bid., Art. 30.

> bid., Art. 7.

>? |bid., Art. 8.

>> WT/DS 114/R, par. 7.1.

>,
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. Aplicacion del parrafo 1 del articulo 28 y del articulo 30 del Acuerdo
sobre los ADPIC*.

Las excepciones contenidas en la legislacion canadiense y basadas en el
examen reglamentario tienen caracter “limitado”, por cuanto los derechos conferidos
a terceros no privaban al titular de la patente de su “derecho a impedir”, durante el
plazo de vigencia de la patente®™. Asi mismo, el Panel acogié las alegaciones del
Canadé sobre la llamada “exencién Bolar”®. Al respecto, el Canadd dijo que la
excepcion del apartado 1) del parrafo 2 del articulo 55 de la Ley de Patentes se refiere
a la denominada “exencién Bolar”, cuya aplicacién se encontraria reconocida en el
articulo 30 de los ADPIC, toda vez que durante la negociacion del Acuerdo, en los
trabajos preparativos del mencionado articulo, [...] los gobiernos sabian que los
Estados Unidos tenian la intencion de hacer que se aceptase una excepcion que le
permitiese mantener su "exencién Bolar™’, motivo por el cual, y bajo la premisa de que
dicha exencién se encontraba inmersa en el articulo 30, los EEUU habrian aprobado su
redaccion’®.

Por lo dicho, segln la alegacidn canadiense, después de concertarse el Acuerdo
sobre los ADPIC, otros cuatro Miembros de la OMC (Argentina, Australia, Hungria e
Israel) promulgaron disposiciones legislativas que contenian excepciones similares
basadas en el examen reglamentario, y que tanto el Japén como Portugal adoptaron,
en relacion con la legislacion vigente sobre patentes, interpretaciones que
confirmaban las exenciones en el caso de las comunicaciones relativas al examen
reglamentario™.

Ademas, el Grupo Especial considerd que la excepcidén en estudio no atentaba
la explotacion normal de la patente, por cuanto no interferia con la venta final de
medicamentos, ni habia causado hasta la fecha el aparecimiento de algtn conflicto en
éstos términos que haya sido constatado en la jurisdiccién canadiense de propiedad
intelectual.

Finalmente, el Panel considerd también que las excepciones del apartado 1) del
parrafo 2 del articulo 55 de la Ley de Patentes canadiense no lesionaban los "legitimos
intereses" de los titulares de patentes afectados en el sentido del articulo 30 de los
ADPIC®.

. Aplicacién del parrafo 1 del articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC®.

> Ibid., par 7.39y ss.

> |bid., par. 7.40.

*® |bid., par. 7.41.

> Ibid.

>% Primera comunicacién del Canada, par. 105, prueba 41, en la que se menciona una carta del
“Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales”, Michael Kantor, a Alfred B.
Engelberg, 1 de febrero de 1996, citada en WT/DS 114/R., p. 200.

> WT/DS 114/R, par. 7.42.

% bid., par. 7.83.

! bid., par. 7.85y ss.

>,
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Al respecto el Grupo Especial constatd que las pruebas que se le habian
presentado no demostraban de forma meritoria que se hubiera incurrido en
discriminacion infringiendo el parrafo 1 del articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya
que el reclamante no pudo demostrar que el ambito de aplicacidn del apartado 1) del
parrafo 2 del articulo 55 se limitase a los productos farmacéuticos, como normalmente
seria necesario para poder formular una alegacién de discriminacién de jure. Del
mismo modo, no se habia demostrado que los efectos negativos del apartado 1) del
parrafo 2 del articulo 55 se limitasen a la industria farmacéutica ni que los indicios
objetivos de la finalidad demostrasen que se pretendia imponer desventajas a las
patentes de productos farmacéuticos defactosz.

Por lo dicho, y sobre la base de que la excepcién establecida por la ley
canadiense pretendia facilitar la preparacion de la documentacion de los
medicamentos, sobre todo genéricos, que saldran a la venta una vez vencidos los 20
afios de duracion de la proteccion, es que el Grupo Especial supo concluir que el
apartado 1) del parrafo 2 del articulo 55 de la Ley de Patentes del Canada no es
incompatible con las obligaciones que imponen al Canada el parrafo 1 del articulo 27 y
el parrafo 1 del articulo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC®.

En relacién al apartado 2) del parrafo 2 del articulo 55, se ha tomado en cuenta
lo siguiente:

. Aplicacién del parrafo 1 de los articulo 28 y 30 del Acuerdo sobre los
ADPIC*

Segun el criterio adoptado por el Grupo Especial, la existencia misma de
excepciones a los derechos conferidos por la patente equivale a reconocer que la
definicion de esos derechos, contenida en el articulo 28, necesita ciertos ajustesss.
Ademas, es importante resaltar que el Panel recurrid a los “medios de interpretacion
complementarios” del Acuerdo®, cuando al revisar los trabajos preparatorios del
ADPIC menciond que las excepciones limitativas del articulo 30 constituyen un
“poderoso indicio” de que los negociadores del Acuerdo no tenian la intencién de que
el articulo 30 alterase el equilibrio del mismo®’. Lo cual, se ve reforzado, con la
interpretaciéon del contexto de la norma®, al dictaminar que para interpretar las
excepciones, hay que tener presentes los objetivos y las limitaciones indicadas en el
articulo 7 y en el parrafo 1 del articulo 8, asi como las demas disposiciones del Acuerdo
sobre los ADPIC en las que se indican el objeto y el fines de éste®.

%2 |bid., par. 7.105.

® Ibid., par. 8.1.

o lbid., par. 717 y ss.

® |bid., par. 7.26.

®¢ Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969 y en vigor desde enero
27 de 1980 (en adelante Convencion de Viena), Art. 32.

 WT/DS 114/R, par. 7.26.

% Convencién de Viena, Art. 31.1.

 WT/DS 114/R, par. 7.23.
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En esa linea de ideas, y pese a que el Canada defendia la “acumulacién de
existencias”’® durante los Ultimos 6 meses de duracién de la patente por cuanto solo
tendria repercusiones limitadas sobre los derechos de patente del titular, el Grupo
Especial concluyé afirmando que cuando en un tratado se utiliza la expresién
"excepciones limitadas", hay que dar a la palabra "limitada" un significado distinto de
la limitacién implicita en el propio término "excepcidon". Por consiguiente, el término
"excepciones limitadas" ha de interpretarse en el sentido de que supone [..] una
excepcion estricta, una excepcion que conlleva solamente una pequefia disminucion de
los derechos en cuestion’.

En definitiva, la excepcién basada en la “acumulacion de existencias”, al no
hacer mencién a la cantidad de la produccidn, eliminaria completamente la proteccién
durante los seis ultimos meses de la duracién de la patente, al margen de los motivos
gue originaron dicha situacién. Por lo tanto, segun el Panel, [...] cabe afirmar que la
excepcion basada en la acumulacion de existencias, tan sdlo por ese efecto, suprime
enteramente tales derechos durante el periodo en que estd en vigor’>.

Siendo asi, se concluyé dictaminando que el apartado 2) del parrafo 2 del
articulo 55 de la Ley de Patentes del Canada contradecia las disposiciones del parrafo 1
del articulo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC”>.

Al respecto, el Grupo Especial recomendd al OSD que requiera al Canada la
modificacion del apartado 2) del parrafo 2 del articulo 55 de su Ley de Patentes, de
acuerdo con las obligaciones que se derivan de los ADPIC.

d) Arbitraje sobre el plazo prudencial

Una vez que el OSD adopté el informe remitido por el Panel, se recibié una
notificaciéon del Canada solicitando un “plazo prudencial” para la aplicacion de las
recomendaciones. Debido a la falta de acuerdo sobre el “plazo prudencial”, las CE
solicitaron que dicho término sea fijado por medio de arbitraje, al tenor de lo
contenido en el articulo 21.3 b) del ESD.

Siendo asi, el Arbitro fijé en seis meses la fecha de adopcién del informe del
Grupo Especial, siendo su vencimiento el 7 de octubre de 2000. Cabe mencionar que
en la reuniéon del OSD celebrada el 23 de octubre de 2000, el Canada informd a los
Miembros que, a partir del 7 de octubre de 2000, habia aplicado las recomendaciones
del OSD.

B. Reclamacidn de las CE en contra de India’*

Esta diferencia se refiera a la proteccion mediante patente para los productos
farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura, ya que, seglun el

" bid., par. 7.27.

" Ibid., par. 7.30.

72 |bid., par. 7.34.

” bid., par. 8.1.

" OMC, Caso sobre proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos
quimicos para la agricultura, CE/India, Informe WT/DS 79/R, 24-08-1998 (en adelante WT/DS 79/R).
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reclamante la India no contaba con un sistema de patentes que proteja a dichas
invenciones o, al menos, un sistema formal que permitiese presentar solicitudes de
patentes para este tipo de productos y que conlleve la concesion de derechos
exclusivos de comercializacién de los mismos’>.

Es asi, que el 28 de abril de 1997 las CE y sus Estados miembros solicitaron la
celebracidn de consultas y, el 27 de noviembre de 1997, se nombrd por medio del
Director General al Grupo Especial encargado de elaborar el informe sobre la presente
diferencia.

a) La proteccidn de las patentes en la India

Previo a la entrada en vigor de los ADPIC, en la India se encontraba vigente una
normativa sobre patentes que no reconocia la proteccion mediante esta modalidad a
las invenciones que constituyan productos farmacéuticos y productos quimicos
agricolas’®.

Sin embargo, el 31 de diciembre de 1994, por motivo de la creacién de la OMC
y de la pertenencia a ésta por parte de la India, el Ejecutivo de aquel pais promulgd
The Patents (Amendment) Ordinance 1994 (en adelante Orden de Patentes)’’, cuyo
texto introducia medios para la presentacion y tramitacion de las solicitudes de
patente para los productos farmacéuticos y productos quimicos agricolas y, ademas,
concedia derechos exclusivos de comercializacidon para los productos objeto de esas
solicitudes de patente. La Orden de Patentes entrd en vigor el 1 de enero de 1995 y
expird el 26 de marzo del mismo afio’®.

Posteriormente, en el mismo mes de marzo de 1995, se presentd ante el Poder
Legislativo de la India un proyecto de ley sobre patentes, con el propdsito de dar
efectos legislativos permanentes a las disposiciones de la Orden de Patentes’. No
obstante, antes que el proyecto de ley fuera aprobado, la CdAmara Baja del Parlamento
fue disuelta por concluir su periodo el 10 de mayo de 1996, expirando, por lo tanto,
The Patents (Amendment) Bill 1995%°.

Ante esta situacion, en abril de 1995, las autoridades del Ejecutivo de la India
dieron instrucciones administrativas®® a las Oficinas de Patentes de la India de que, tras
la expiracion de la Orden, siguiesen aceptando solicitudes de patente para productos

> WT/DS 79/R, pér. 1.1.
’® The Patents Act, G | 43, 21-09-1970.
7 Vid. WT/DS 79/R, par. 2.1, en el que se explica:

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

8 Ibid., pdr. 2.2. La legislacion de esta clase deja de aplicarse al transcurrir seis semanas de la
reanudacién del periodo de sesiones del Parlamento.

” |bid., par. 2.4.

* Ibid.

 bid., par. 2.1. Cuando no existan disposiciones legales que reglamenten la cuestidn, podran dictarse
las instrucciones administrativas necesarias para suplir esas disposiciones o las lagunas existentes.
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farmacéuticos y productos quimicos agricolas con arreglo a las disposiciones vigentes
de la Ley de Patentes de 1970 y que sean archivadas separadamente, para iniciar su
tramitacion una vez que entre en vigor la futura Ley de Patentes®.

b) La proteccion de la materia existente segun los ADPIC

Segun el acuerdo de los ADPIC, los Miembros de la OMC deben reconocer
como materia patentable a todas las invenciones que cumplan los requisitos de
patentabilidad, sin importar si se trata de productos o procedimientos ni el sector de la
industrial al que se refieran.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los pdrrafos 2 y 3, las patentes podrdn obtenerse
por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos
de la tecnologia, siempre que sean nuevas, entrafien una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicacion industrial [...]**

No obstante, previo a la promulgacion de los ADPIC, los Miembros estaban
conscientes que existian algunos ordenamientos, como el de la India, que
principalmente por motivos de salud publica, no reconocian a las patentes
farmacéuticas y agroquimicas. Es por esto que en el propio texto del Acuerdo se
contemplaron las medidas para la transicion de estos sistemas juridicos:

[...]

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

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

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

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

9. Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro
de conformidad con el pdrrafo 8 a), se concederdn derechos exclusivos de

% bid., par. 2.5. Segun indica el Grupo Especial, no se facilité ninguna prueba de la existencia o
publicacién de las instrucciones administrativas.
3 ADPIC, Art. 27.
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comercializacion, no obstante las disposiciones de la Parte VI, durante un periodo de
cinco afios contados a partir de la obtencion de la aprobacion de comercializacion en
ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente de producto en ese
Miembro si este periodo fuera mds breve, siempre que, con posterioridad a la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya presentado una solicitud de
patente, se haya concedido una patente para ese producto y se haya obtenido la
aprobacion de comercializacion en otro Miembro.?

Adicionalmente, en la “Parte VI” de los ADPIC, se describen las disposiciones
transitorias para todos los Miembros y, en especial, para aquellos paises “en
desarrollo” o en “proceso de transformacién”. Se les concede un plazo de 5 afios para
que adopten el sistema de proteccidon de la propiedad intelectual contenido en los
ADPIC y, en caso que deban ampliar la proteccion de patentes a sectores de la
economia que no gozaban de tal proteccién, podian valerse de otro periodo adicional
de 5 anos. Es decir, en el caso concreto de la India, su obligacion de empezar a
implementar el sistema de patentes sobre las invenciones farmacéuticas o

agroquimicas, era exigible a partir del 1 de enero de 2005%°.

Ahora bien, vale la pena destacar el analisis interpretativo de las normas de los
ADPIC realizado por el Grupo Especial, ya que, empezd por remitirse al principio de
buena fe y la regla general de interpretacion de los Tratados, segun el articulo 31.1 de
la Convencidn de Viena.

Continué manifestando que la obligacion sustantiva que ha de asumir el
Miembro en cuestidn a partir del 1 de enero de 1995, es la de establecer "un medio"
por el cual "puedan presentarse" solicitudes de patentes para las invenciones de
productos farmacéuticos y productos quimicos para la agricultura®. Sin embargo,
debido a que el andlisis del sentido corriente de esos términos no conduce por si sélo a
una interpretacién definitiva de qué clase de "medio" requiere este apartado, el Panel
procedié a analizar el contexto de la disposicion en estudio. Ademas, resaltd la
importancia de definir al “medio” en mencién, debido a que dicho instrumento debera
garantizar fehacientemente que una vez cumplido el tiempo de transicidn, se deberan
aplicar todas las disposiciones, fines y objetivos de los ADPIC.

Siendo asi, se concluyd afirmando que para conseguir el objeto y fin de los
ADPIC, establecidos expresamente en el pdarrafo 8 del articulo 70, debe haber un
mecanismo que preserve la novedad de las invenciones de productos farmacéuticos y
productos quimicos para la agricultura que queden fuera del ambito de la proteccién
mediante patente587.

c) Sobre un caso anterior andlogo y las alegaciones de la India

Como se hard mencion en las diferencias llevadas hasta OPA, el presente caso
tuvo lugar luego de una reclamacién realizada en el mismo sentido por los EEUU en

* Ibid., Art. 70.

% WT/DS 79/R, par. 4.16.
® |bid., par. 7.38.

¥ Ibid., par. 7.39.
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contra de la India®. Por lo dicho, este ultimo Miembro manifestaba que segin las
normas del ESD, se debia declarar inadmisible la presente reclamacion de las CE por
razones de procedimiento. Aducia que las CE estaban obligadas a presentar su
reclamacion de forma simultdnea a la de los EEUU, puesto que era "posible" hacerlo®.

En opinion de la India, el principio stare decisis no era aplicable a las
interpretaciones de un grupo especial o del OPA.

Al respecto, el Panel dispuso que en virtud del ESD, todo Miembro puede
participar como “tercero” en un proceso de solucidon de diferencias, tal como ocurrié
con las CE en el desacuerdo que existia entre los EEUU y la India. De igual forma, si un
Miembro decide presentar un reclamo sobre un asunto que haya sido anteriormente
tratado, entonces [...] esta diferencia se remitird, siempre que sea posible, al grupo
especial que haya entendido inicialmente en el asunto®, motivo por lo cual, este
conflicto fue encomendado al correspondiente grupo especial®’. Por consiguiente, se
rechazé el pedido indio de denegacién del reclamo presentado por las CE.

En cuanto al valor que podria tener el anterior Informe en su condicidon de
precedente, el Panel supo decir que no existe norma juridica en el marco de la OMC
gue obligue a un grupo especial a considerar como precedente obligatorio los informes
previamente emitidos sobre el mismo punto de derecho. Asi:

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

Ademas, se trajo a colacidn otras diferencias similares que marcaron la practica

del GATT sobre el “alcance del caracter vinculante de los precedentes”®.

* Vid. infra. 4.1.

% vid. ESD, Arts. 9.1y 10.4, segun los cuales los diversos reclamantes deben presentar su reclamacién al
mismo grupo especial "siempre que sea posible".

% Ibid., Art. 10.

! vid. WT/DS 79/R, par. 1.2. El grupo especial estaba compuesto por los mismos miembros que
resolvieron el caso andlogo WT/DS50/AB/R, a excepcidn del presidente que no estaba disponible.

%2 |bid., par. 6.15.

* bid., par.7.25y ss.
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d)  Conclusiones del Grupo Especial

Por lo expuesto, el llegd a la conclusidon de que en la India no existia un
fundamento legal “sélido” para preservar adecuadamente la novedad y prioridad, en
el caso de patentes de productos para invenciones de productos farmacéuticos y
productos quimicos para la agricultura durante el periodo de transicién al que podia
acogerse, al amparo del articulo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC. De igual forma, el
Panel constatd que la India no ha instaurado un régimen legal que permita en dicho
medio tiempo la concesién de derechos exclusivos de comercializacion®.

Como consecuencia de estas consideraciones, el Grupo Especial determiné que
la India ha incumplido los articulos 65 y 70.8 y 70.9 de los ADPIC, motivo por el que se
recomendd al OSD que pida a la India que ponga su régimen transitorio de proteccién
mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos quimicos para la
agricultura, en conformidad con las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre los
ADPIC.

2.3 Derecho de Autor
A. Reclamacion de las CE en contra de los EEUU®®

Las CE iniciaron este procedimiento por cuanto la Copyright Act of 1976 4, as
amended by the Fairness in Music Licensing Act of 1998 ("the 1998 Amendment") 5 (en
adelante “Ley de Derecho de Autor”), contenia excepciones al pago de regalias por la
transmisidn de musica por radio o televisidon en lugares publicos.

a) Sobre la Ley de Derecho Autor de los EEUU

La ley de Derecho de Autor, en su articulo 110(5) impone limitaciones a los
derechos exclusivos establecidos a favor de los titulares de derecho de autor. Asi:

Articulo 110. Limitaciones de los derechos exclusivos: exenciones respecto de
determinadas interpretaciones, ejecuciones y exhibiciones

No obstante las disposiciones del articulo 106, no constituirdn infraccion del
derecho de autor en los siguientes actos:

(...)

5)A) salvo lo dispuesto en la parte B), la comunicacion o transmision que
incorpore la interpretacion, ejecucion o exhibicion de una obra mediante la recepcion
publica de la transmision con un unico aparato receptor de tipo utilizado
habitualmente en hogares privados, a menos que:

A) se efectue un cobro directo para poder ver u oir la transmision, o
B) la transmision asi recibida se retransmita a su vez al publico;
B) la comunicacion por un establecimiento de una transmision o

retransmision que incorpore la interpretacion, ejecucion o exhibicion de una obra

94 . ,

Ibid., par. 9.1.
% OMC, Caso sobre el articulo 110(5) de la Ley de Derecho de autor de los EEUU, CE/EEUU, Informe
WT/DS 160/R, 15-06-2000 (en adelante WT/DS 160/R).
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musical no dramdtica destinada a la recepcion por el publico, originada en una emisora
de radio o television autorizada con ese cardcter por la Comision Federal de
Comunicaciones; o, si se trata de una transmision audiovisual, en un sistema de cable
o de difusion mediante satélite; siempre que:

i) si no se trata de un establecimiento de servicios de comidas o bebidas, el
establecimiento en que se efectua la comunicacion tenga una superficie bruta inferior a
2.000 pies cuadrados (con exclusion del espacio empleado para el aparcamiento de los
clientes exclusivamente), o bien el establecimiento en que se efectua la comunicacion
tenga una superficie bruta de 2.000 pies cuadrados o mds (con exclusion del espacio
utilizado para el aparcamiento de los clientes exclusivamente), y

1) si la interpretacion o ejecucion se efectua unicamente por medios
sonoros, se comunica mediante no mds de seis altavoces, de los cuales no existen mds
de cuatro situados en una misma habitacion o en el espacio exterior adyacente; o

) si la interpretacion, ejecucion o exhibicion se efectua por medios
audiovisuales, ninguna parte visual de ella se comunica mediante mds de cuatro
artefactos audiovisuales en total y no hay mds de uno situado en cada habitacion, y
ninguno de esos artefactos audiovisuales tiene una pantalla de tamafio mayor de 55
pulgadas en diagonal, y ninguna parte sonora de la interpretacion, ejecucion o
exhibicion se comunica mediante mds de seis altavoces, ni hay mds de cuatro de ellos
situados en una misma habitacion o en el espacio exterior adyacente;

ii) si se trata de un establecimiento de servicios de comidas o bebidas con
una superficie bruta menor de 3.750 pies cuadrados (con exclusion del espacio utilizado
para el aparcamiento de los clientes exclusivamente), o bien el establecimiento en que
se efectua la comunicacion tiene una superficie bruta de 3.750 pies cuadrados o mds
(con exclusion del espacio utilizado para el aparcamiento de los clientes
exclusivamente), y

1) si la interpretacion o ejecucion se efectua unicamente por medios
sonoros, se comunica mediante no mds de seis altavoces, de los cuales no existen mds
de cuatro situados en una misma habitacion o en el espacio exterior adyacente; o

1) si la interpretacion, ejecucion o exhibicion se efectua por medios
audiovisuales, ninguna parte visual de ella se comunica mediante mds de cuatro
artefactos audiovisuales en total y no hay mds de uno situado en cada habitacion, y
ninguno de esos artefactos audiovisuales tiene una pantalla de tamafio mayor de 55
pulgadas en diagonal, y ninguna parte sonora de la interpretacion, ejecucion o
exhibicion se comunica mediante mds de seis altavoces, ni hay mds de cuatro de ellos
situados en una misma habitacion o en el espacio exterior adyacente;

iii) no se efectue ningtn cobro directo para poder ver u oir la transmision o
retransmision;

iv) la transmision o retransmision no se transmita a su vez fuera del
establecimiento en que es recibida; y

v) la transmision o retransmision cuente con licencia del titular del derecho
de autor de la obra que de este modo se interpreta, ejecuta o exhibe; y

[...]°

% Texto extraido de la “Prueba documental US-15.a)”, citado en WT/DS 160/R, par. 2.3.
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Como se puede observar, la normativa norteamericana, procura establecer
excepciones al Derecho de autor, en cuanto la emisién de musica sea realizada en
lugares publicos, tales como restaurantes, bares, etc., y siempre que suponga la
concurrencia de determinadas circunstancias relativas a las caracteristicas de los
equipos de reproduccion y a la dimensidn y particularidades del establecimiento.

Ademas, como bien lo analiza el Grupo Especial, esta norma del ordenamiento
juridico de los EEUU tiene su origen en el desarrollo jurisprudencial de aquel pa|'597, asi
como, en los aportes realizados por organizaciones de la sociedad civil®®.

Por lo dicho, y tomando en cuenta que las excepciones contempladas en la Ley
de Derecho de Autor de los EEUU, contiene a la exencién de “uso domestico u
hogarefio” y la exencion “empresarial”, el Grupo Especial procedid a realizar el estudio
para determinar si dichas limitaciones a los derechos patrimoniales o de explotacién
eran compatibles con los ADPIC.

b) Las excepciones que permiten los ADPIC

Como bien lo indica el Panel, el Acuerdo sobre los ADPIC contempla la
posibilidad de que los Miembros establezcan excepciones a los derechos patrimoniales
de autor, Unicamente en [...] determinados casos especiales que no atenten contra la
explotacion normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses
legitimos del titular™.

Estas excepciones, han sido llamadas por los tratadistas como la “doctrina de
las pequefias excepciones”'®, a la cual el Panel dedicé un estudio pormenorizado en
miras de identificar su origen, propdsito y aplicacion en el contexto de los ADPIC.

Adicionalmente, se menciond que estas excepciones contenidas en las ADPIC
tienen su origen en el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y
Artisticas, del 9 de septiembre de 1886, y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (en
adelante “Convenio de Berna”), por lo que se procedio a interpretar en primer término
dicho instrumento internacional, partiendo incluso de sus documentos preparatorios,
para luego ubicar a esta figura juridica en el marco de la OMC.

Habida cuenta del andlisis mencionado, el Grupo Especial concluyd que
efectivamente los articulos 11 y 11bis del Convenio de Berna comprendian, conforme a
la parte A) del parrafo 2 del articulo 31 de la Convencién de Viena, la posibilidad de
establecer pequefias excepciones a los derechos exclusivos en cuestion®’. Es decir, los
derechos sobre obras dramadticas y musicales y los respectivos derechos de
radiodifusién y derechos conexos, que estan normados en el Convenio de Berna,
constituyen elementos que forman parte del contexto de los ADPIC.

7 WT/DS 160/R, par. 2.6.
% |bid., par. 2.12-2.13.

* ADPIC, Art. 13.

% \WT/DS 160/R, par. 6.42.

%% bid., par. 6.92.

>,
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Finalmente, el Panel ubicé tres requisitos que segun el articulo 13 de los ADPIC
deben concurrir necesariamente para que se puedan aplicar las excepciones a la
explotaciéon del Derecho de autor: 1) que se circunscriban a determinados casos
especiales, 2) que no atenten contra la explotacion normal de la obra, y 3) que no

causen un perjuicio injustificado a los intereses legitimos del titular de los derechos'®.

c) Informe dela OMPI

En el presente caso, al igual que en la diferencia WT/DS 174/R, el Grupo
Especial envid el 9 de julio de 2004 una “solicitud de informacién factica” a la Oficina
Internacional de la OMPI requiriendo asistencia para la interpretacion, en esta ocasion,
del Convenio de Berna.

En su informe de 22 de diciembre de 1999'%, la OMPI informé principalmente
gue las deliberaciones relativas a la llamada "doctrina de las pequeiias reservas"
parecen haberse desarrollado en su totalidad en relacidon con las discusiones sobre el
articulo 11 del Convenio de Berna, por lo que se presentd un estudio descriptivo sobre
esta fase previa, asi como, los aspectos mas relevantes de las Conferencias
Diplomaticas que han revisado este Convenio.

Es importante destacar que en el informe de la OMPI, respecto a la
interpretacion de los articulos 11 y 11bis del Convenio de Berna, se supo indicar que al
respecto existe un vasto volumen de materiales que no se encuentran dispuestos en
forma sistematica, por lo que, cualquier selecciéon de informacion que se considere
pertinente a los efectos de la diferencia [...] supondria inevitablemente el riesgo de una
interpretacion de esos materiales, que no seria compatible con la actitud neutral de la
OMPI respecto de la diferencia*®, por consiguiente, dicho examen no fue realizado.

d)  Conclusiones del Grupo Especial

Tomando en cuenta que la reclamacion presentada por las CE incluia dos
excepciones, se analizd de la siguiente manera:

Respecto a la” exencidn de uso hogareiio”, el Panel estimo lo siguiente:

e Que la exencidn constituye un "determinado caso especial" en el sentido de la
primera condicion del articulo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, por cuanto la
jurisprudencia norteamericana habia delimitado adecuadamente este concepto en
funcién de las caracteristicas y alcance del aparato, tipo, tecnologia y beneficiarios de
la transmision, y superficie del local.

* Que “no atenta contra la explotacion normal de la obra”, ya que se trata de una
difusidon que consiste en [...] “encender un receptor ordinario", para que también los
miembros del piblico puedan escuchar la transmision™®>.

102 Ibid., par. 6.97 y ss.

Ibid., Apéndice 4.
Ibid., par. 18.
Ibid., par. 6.214.

103
104
105
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e Este tipo de transmisiones “no causan un perjuicio injustificado a los legitimos
intereses del titular”, por cuanto se ha demostrado que la difusion de musica por los
pequefios establecimientos comprendidos en la exencidon, mediante el uso de aparatos
de uso hogareno, no ha sido nunca una fuente importante de recaudacion de ingresos

para las organizaciones de administracion colectiva’®.

En cuanto a la exencion empresarial, se resolvido como sigue:

e Para determinar si el alcance de una exencién es lo bastante limitado como
para que se le pueda considerar un "determinado caso especial”, se debe tomar en
cuenta su campo de aplicacion con respecto a los posibles usuarios. Sin embargo,
segun la informacién proporcionada al Panel, en los EEUU el 70 por ciento de los
establecimientos de servicios de comidas y bebidas; y, el 45 por ciento de los
establecimientos de comercio minorista son todos posibles usuarios de la exencion
empresariall07.

* Se considerd que la exencidon atenta contra la “explotacidn normal” de las obras
en relacion a los derechos exclusivos de los titulares, toda vez que en la legislacién y
practica estadounidense, los titulares de derechos no podrian razonablemente esperar
nunca una remuneraciéon por los usos que no estan comprendidos en los derechos
exclusivos previstos en la legislacidn nacional.

¢ Correspondia a los EEUU demostrar que sus exenciones estaban en armonia
con el articulo 13 de los ADPIC, ya que, ante la reclamacién de las CE, ha sido el
Miembro que invocado tal excepcién. Habida cuenta del andlisis del Grupo Especial,
sobre el perjuicio causado por la exencién, inclusive de sus efectos reales y
potenciales, se resolvié que los EEUU no han demostrado que la exencién empresarial
no causa un “perjuicio injustificado a los legitimos intereses del titular”.

Siendo asi, se concluyé que la exencion de uso domestico si cumplia con las
prescripciones de los ADPIC sobre la posibilidad de establecer excepciones al Derecho
de autor. Sin embargo, en cuanto a la exencién empresarial, se consideré que no
estaba acorde al mencionado acuerdo internacional, por lo que se recomendé al OSD
gue solicite a los EEUU que ponga la disposicion legal pertinente en conformidad con
lo que disponen los ADPIC.

e) Arbitraje sobre el plazo prudencial

Al igual que ocurrio en el caso WT/DS114/R, a falta de consenso sobre el “plazo
prudencial” para aplicar las recomendaciones del OSD, las CE solicitaron que decida
dicho término por medio de arbitraje segun faculta el articulo 21.3 c) del ESD.

De esta manera, en el laudo arbitral se estimé oportuno el establecimiento de
un plazo de 12 meses para que los EEUU apliquen lo dispuesto por el Grupo Especial.
A dicha resolucidn, las partes hicieron una modificacién por consenso, prorrogando el
plazo prudencial hasta que finalice el actual periodo de sesiones del Congreso de los
EEUU o hasta el 31 de diciembre de 2001, lo que suceda primero.

1% 1bid., par. 6.271.

7 Ibid., par. 6.125.
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f) Arbitraje sobre el nivel de suspensién de concesiones

Adicionalmente, el 23 de julio de 2001, las partes solicitaron al OSD la
realizacion de otro proceso arbitral, al tenor del articulo 25.2 del ESD, [..] para
determinar el nivel de anulacion o menoscabo de ventajas para las CE resultante del
articulo 110(5)(B) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos. Ante esto, lo
Arbitros determinaron que el nivel de las ventajas de las CE que habian quedado
anuladas o menoscabadas a consecuencia de la aplicacién del articulo 110(5)(B)

ascendia a 1.219.900 euros al afio'®%,

g) Sobre la adopcién del informe y los laudos arbitrales

Vale destacar que los EEUU no han adoptado las modificaciones a su legislacion
recomendadas por el Grupo Especial y el OSD. Durante los primeros treinta y cuatro
meses con posterioridad al Informe del Panel, las CE insistieron constantemente al
OSD sobre el incumplimiento de los EEUU, al punto que, incluso, se solicitd un arbitraje
para determinar el nivel de suspension de las concesiones que pretendia aplicar las CE.
No obstante, dicho arbitraje fue pospuesto por las partes con posterioridad.

Finalmente, luego de aproximadamente 3 anos de que el Panel emitiera su
informe y, aunque los EEUU no acogié el informe del Grupo Especial, las partes
comunicaron al OSD que habian llegado a un “acuerdo temporal mutuamente
satisfactorio”®.

2.4  Estipulaciones de los ADPIC afectadas por medidas en la industria del
automovil

A. Reclamaciones presentadas en contra de Indonesia**°

Durante el ultimo trimestre de 1996, las CE, los EEUU y el Japén en dos
oportunidades, solicitaron consultas con Indonesia, debido al “Programa Nacional del
Sector del Automovil” adoptado por este ultimo pais. Luego de que el Director
General se pronunciara al respecto, el 29 de julio de 1997 queddé conformado un Unico
grupo especial para que se pronuncie sobre las cuatro diferencias existentes.

Es asi que el 2 de julio de 1998, el Panel emitié un unico informe relativo a los
cuatro casos y las reclamaciones presentadas por tres Miembros de la OMC. Al
respecto, en el presente trabajo, nos remitiremos Unicamente al andlisis sobre las
disposiciones de los ADPIC que fueran solicitadas por los EEUU, por cuanto las demas
reclamaciones no versan sobre propiedad intelectual.

198 http://www.wto.org/english/tratop e/dispu e/cases e/ds160 e.htm, consultada el 22-12-2010.

109 .

Ibid.
110 OMC, Caso sobre determinadas medidas que afectan a la industria del automovil, CE, EEUU y
Japén/Indonesia, Informes WT/DS 54/R, WT/DS 55/R, WT/DS 59/R, WT/DS 64/R, 2-07-1998 (en adelante
WT/DS 54/R).
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a) Incidencia en el ambito de los ADPIC.

Las disposiciones implementadas por Indonesia, adoptadas especialmente en
virtud de la promulgacion de la Presidential Instruction No. 2/1996 ("The Development
of the National Automobile Industry”) (en adelante Instruccién Presidencial N2 2 de
1996)'!, pretendian estimular a la industrial automotriz, a través de una serie de
medidas con respecto a los automoviles y a sus piezas y componentes. Aunque la gran
mayoria de estas medidas se referian al trato fiscal y arancelario dado a los vehiculos
importados y a sus piezas y componentes, sin embargo, también tenian relacién con lo
estipulado en los ADPIC.

Asi, la Instruccion Presidencial N2 2 de 1996, establecia un requisito
relacionado con las marcas de fabrica o de comercio para que la empresa pueda
resultar favorecida por las politicas del programa. Dicho cuerpo disponia que las
empresas debieran utilizar "una marca comercial propia", es decir, un signo distintivo
gue no haya sido solicitado, registrado o utilizado en Indonesia o en el extranjero para

identificar automoviles'*?.

b) Reclamaciones formuladas por los EEUU'*?

Los EEUU argumentaron que la medida tomada por Indonesia era contraria a
los ADPIC, por cuanto resultaba incompatible con los articulos 3, 20 y 65 del
mencionado Acuerdo. En pocas palabras, el reclamante se referia al principio del
“trato nacional”, al uso de la marca y a la posibilidad de que un Miembro de la OMC
pueda adoptar un régimen transitorio de excepcion durante los primeros afios de
adopcion de los ADPIC.

Anteriormente, hicimos mencion al contenido del principio del “trato de
nacional”, asi como, a las disposiciones transitorias de los ADPIC, por lo que
Unicamente citaremos a continuacidn el contenido del articulo 20 del Acuerdo, que se
refiere al uso de las marcas de productos o de servicios:

Articulo 20
Otros requisitos

No se complicard injustificablemente el uso de una marca de fdbrica o de
comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por
ejemplo el uso con otra marca de fdbrica o de comercio, el uso en una forma especial o
el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los
bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.

Esa disposicion no impedird la exigencia de que la marca que identifique a la
empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no

" \WT/DS 54/R, par. 2.20.

Ibid., par. 11.12.
Ibid., par. 11.1y ss.
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vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios especificos en cuestion
de esa empresa.*™*

De esta manera, los EEUU afirmaban que la principal caracteristica del
“Programa de Automoviles Nacionales” era el requisito de que para obtener las
ventajas que ofrece el programa a los “automdéviles nacionales” el vehiculo debia estar
identificado con una marca indonesa creada especialmente para ese vehiculo que sea
propiedad de nacionales indonesios. Es decir, segun el entender de los EEUU, este
requisito discriminaba a las marcas de propiedad extranjera y a sus propietarios y era
incompatible con los articulos 3, 20 y 65 del Acuerdo sobre los ADPIC.

EEUU alegaba que estas medidas conllevaban una desventaja comercial para
las empresas que operan con una marca establecida a nivel mundial o de propiedad
extranjera, y la Unica manera que tenian estas empresas de acomodarse a esas reglas
de juego era dejar de utilizar su propia marca y tratar de adquirir una marca indonesa
compatible con las condiciones establecidas en el “Programa de Automoviles
Nacionales”. Por aquello, los nacionales de otros paises recibirian un trato menos
favorable que los nacionales indonesios, contrariamente a lo dispuesto en el articulo 3
del Acuerdo sobre los ADPIC.

Adicionalmente, segun el reclamante, la imposibilidad de que las empresas
extrajeras que emplean una marca registrada en Indonesia o en el exterior se acojan a
los beneficios del “Programa de Automodviles Nacionales”, constituia un requisito
especial sobre el uso de una marca de fabrica o de comercio en el curso de
operaciones comerciales, prohibido por el articulo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Finalmente, en el reclamo se hizo constar que, el régimen transitorio que
faculta el articulo 65, excluye expresamente a los articulos 3, 4 y 5, por lo que, no se
puede aplazar la aplicacidon de las disposiciones de los ADPIC en lo que respecta al
trato nacional, entre otros principios.

c) Respuesta de Indonesia'™

Al respecto, Indonesia alegaba que la disposicion sobre el uso de la marca de
fabrica o comercial que figuraba en el “Programa de Automdéviles Nacionales” si seria
compatible con los articulos 3, 20 y 65 de los ADPIC.

En primer lugar, afirmé que el requisito respecto de la marca de fabrica o de
comercio se aplicaba “exactamente” del mismo modo a las empresas indonesas y no
indonesas, por cuando ninguna de ellas podia utilizar un signo distintivo ya existente y
registrado anteriormente para un automdvil nacional. Es decir, las compafias

M vid. ADPIC, Art. 19. En cuanto a los requisitos para el uso de una marca, se establece como unica

facultad la opcién de que los Miembros contemplen el sistema de uso obligatorio para el
mantenimiento del registro.
S \WT/DS 54/R, par. 11.11 y ss.
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indonesas y extranjeras tenian que cumplir la misma condicién de obtener el registro

de una nueva marca de fabrica o de comercio para los automéviles nacionales'®.

Ademas, en cuanto al articulo 20 de los ADPIC, Indonesia manifesté que el
texto de dicha norma se referia a la imposiciéon de complicaciones para el uso de
marcas de fabrica o de comercio, mediante su vinculacién a otras marcas o requisitos
que reduzcan el reconocimiento de una determinada marca. Por consiguiente, la
condicién de que se cree una nueva marca de fabrica o de comercio para recibir las
subvenciones en virtud del programa en mencién, no servia para engafiar o confundir
a las personas que consideran el origen del producto amparado por la marca, ya que
no se trataria de una complicacion a una marca ya existente con "requisitos

especiales" concretos™’.

Por ultimo, la defensa de Indonesia expresaba que dicho pais no tenia que
cumplir la gran mayoria de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC hasta el 1 de
enero del afio 2000™2. Si bien, no se encontraba exenta del articulo 3, como en efecto
lo reconocid, en cambio, la exencion del parrafo 2 del articulo 65 si se aplicaria al
articulo 20. Por consiguiente, en todo caso, no cabria considerar que Indonesia haya
violado el articulo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.

d) Conclusiones del Grupo Especial

El Grupo Especial inicid su analisis indicando que el principio del “trato
nacional” se refiere al trato no discriminatorio y equivalente en cuanto a la proteccién
de la propiedad intelectual'®, que incluia en este caso en concreto la adquisicién,
alcance, mantenimiento y observancia de los derechos conferidos por la marca. Sin
embargo, tomando la alegacién de los EEUU, su reclamacidn se refiere Unicamente a la
adquisicion, mantenimiento y aspectos relativos al ejercicio de los derechos de

propiedad intelectual de que trata el articulo 20 de los ADPIC*%°.

En cuanto a la adquisicidon, el Panel manifesté que el requisito de la “nueva”
marca no discriminaba a los demas miembros de la OMC, por cuanto el hecho de que
solo puedan utilizarse determinados signos como marcas de fabrica para cumplir las
condiciones pertinentes del “Programa de Automdviles Nacionales”, no significaba que
los derechos conferidos por una marca, no puedan adquirirse de manera no
discriminatoria para esos otros signos.

Respecto al mantenimiento, el Panel supo expresar que los derechos otorgados
por el registro de una marca en Indonesia no se ven afectados con las actuales
medidas. Esto se debe a que si bien el ingreso de una compafia extranjera en el
programa antes dicho supondria la comercializacion de automdviles con una “nueva”
marca, sin embargo, este cambio de signo distintivo no causa per se un perjuicio en el

1% bid., par. 11.15.

Ibid., par. 11.18.
Ibid., par. 11.22.
Ibid., par. 14.264 y ss.
0 bid.

117
118
119

Instituto de Estudios Latinoamericanos — Universidad de Alcald | 28



Hernan Nufiez. La solucidn de diferencias en el seno de la OMC...
(IELAT - Mayo 2011)

mantenimiento de los derechos previamente adquiridos sobre otras marcas de su
propiedad en Indonesia.

Sobre la incompatibilidad con el articulo 20 de los ADPIC, el Panel concluyd que
la decisidn voluntaria de una empresa de participar en este nuevo programa, si bien
acarrea la adopcidn de una nueva marca de fabrica o de comercio, no podia
considerarse como un “requisito adicional” en los términos que sefiala el mencionado
articulo.

Como consecuencia légica de lo anterior, tampoco se acepto la reclamacion de
los EEUU sobre el articulo 65 de los ADPIC.

Por todo lo dicho y en virtud de que el reclamante no supo demostrar todas sus
alegaciones, en materia de propiedad intelectual el Panel concluyd que las medidas

adoptadas por Indonesia no eran incompatibles con los ADPIC*?.

e) Arbitraje sobre el plazo prudencial

En la presente diferencia también se sometid el informe del Grupo Especial a
un Arbitraje, en miras de determinar el tiempo maximo en el que Indonesia debia
adoptar las modificaciones sugeridas por el Panel y aprobadas por el OSD. No
obstante, debido a que dichas modificaciones no se refieren a propiedad intelectual,
no resulta relevante para el presente trabajo.

2.5 Observancia de los derechos de propiedad intelectual

A.  Reclamacién de los EEUU en contra China*??

Los EEUU solicitaron la celebracion de consultas con la Republica Popular China
(en adelante “China”) el 10 de abril de 2007, respecto de algunos aspectos sobre los
cuales consideraba que en el pais asidtico no existia una adecuada observancia y
proteccion de los derechos de propiedad intelectual, al tenor de los ADPIC. Las
consultas se celebraron los dias 7 y 8 de junio de 2007, pero no permitieron resolver la

diferencia®®>.

El 13 de diciembre de 2007, el Director General determind la composicién del
Grupo Especial. Sin embargo, debido a la complejidad del tema planteado, el Panel
considerd que no podria realizar su labor en el plazo de seis meses, por lo que su

Presidente informo al respecto al 0osp*,

! Ibid., par. 15.1 g).

OMC, Caso sobre Medidas que afectan a la proteccion y observancia de los derechos de propiedad
intelectual, EEUU/China, Informe WT/DS362/R, 26-01-2009 (en adelante “WT/DS362/R”).
2 WT/DS362/R, par. 1.1.
Vid. ESD, Art. 12.9, en el que se establece que:
Cuando el grupo especial considere que no puede emitir su informe dentro de un plazo de
seis meses, o de tres meses en los casos de urgencia, informard al OSD por escrito de las
razones de la demora y facilitard al mismo tiempo una estimacion del plazo en que emitird su
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Ademas, Argentina, las Comunidades Europeas, Japdn, México, Taipei ChinolZS,
Australia, Brasil, Canada, Corea, India, Tailandia y Turquia se reservaron sus derechos
en calidad de tercero.

a) Medidas en litigio

Los Estados Unidos alegaban que existen ciertos aspectos de la legislacion china
gue podrian ser incongruentes con lo que dispone los ADPIC. Concretamente, los tres

siguientes puntos*?:

a.1) Umbrales con respecto a los procedimientos y sanciones penales, ya que
los EEUU argumentaban que China no habia establecido procedimientos y sanciones
penales aplicables a casos de falsificacion dolosa de marcas y de pirateria lesiva del

derecho de autor*?’.

China habia establecido como umbrales el Cédigo Penal de la Republica Popular
China (en adelante “Cédigo penal”)*®®, en particular los articulos 213, 214, 215, 217,
218 y 220; la Interpretacidon del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalia Suprema
del Pueblo sobre diversas cuestiones de aplicacion concreta de las leyes en relacién
con casos penales de infraccion de la propiedad intelectual (1)**%; y, la Interpretacion
del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalia Suprema del Pueblo sobre diversas
cuestiones de aplicacion concreta de las leyes en relacién con casos penales de
infraccién de la propiedad intelectual (11)**° Estos tres umbrales, fueron los que dieron

fundamento al primer argumento de reclamacion por parte de los EEUU.

a.2) Eliminaciéon de las mercancias infractoras de derechos de propiedad
intelectual decomisadas por las autoridades aduaneras, toda vez que las medidas
adoptadas por China, no serian, a criterio de los EEUU, compatibles con el Acuerdo de
los ADPIC.

Al respecto, China habia adoptado las siguientes tres medidas: el Reglamento
de la Republica Popular China sobre proteccion en aduana de los derechos de

informe. En ningun caso el periodo que transcurra entre el establecimiento del grupo especial y

la distribucion del informe a los Miembros deberd exceder de nueve meses.
Dentro de la estructura de la OMC, se denomina Taipei Chino al Territorio Aduanero Distinto de
Taiwan, Penghu, Kinmen y Matsu, es decir, a la Republica de China (Taiwan). Vid. OMC, Decision del
Consejo General de 11 de noviembre de 2001, WT/L/433, 23-11-2001.
2% as partes presentaron traducciones al inglés mutuamente acordadas (TMA) de las referidas
medidas. Vid. WT/DS362/R, par. 2.6.
7 \WT/DS362/R, par. 2.2.
Adoptado en el segundo periodo de sesiones del Quinto Congreso Nacional del Pueblo el 12 de julio
de 1979 y revisado en el quinto periodo de sesiones del Octavo Congreso Nacional del Pueblo el 14 de
marzo de 1997.
129 Adoptada en el 13319 periodo de sesiones de la Comision Judicial del Tribunal Supremo del Pueblo el
2 de noviembre de 2004 y el 282 periodo de sesiones de la Décima Comisién de Enjuiciamiento Publico
de la Fiscalia Suprema del Pueblo el 11 de noviembre de 2004, en vigor a partir del 22 de diciembre de
2004.
130 Adoptada el 4 de abril de 2007, en el 14222 periodo de sesiones de la Comision Judicial del Tribunal
Supremo del Pueblo y el 752 periodo de sesiones de la Décima Comision de Enjuiciamiento Publico de la
Fiscalia Suprema del Pueblo, que entrd en vigor el 5 de abril de 2007.
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propiedad intelectual™!, en particular su capitulo 4; las Medidas de Aplicacién de la

Aduana de la Republica Popular China con respecto al Reglamento de la Republica
Popular China sobre proteccién en aduana de los derechos de propiedad intelectual®®?,
en particular su capitulo 5; y, el Anuncio N2 16 de la Administracion General de

Aduanas®,

a.3) Denegacion de la proteccién y observancia del derecho de autor y los
derechos conexos respecto de las obras cuya publicacién o distribucidon en China no ha
sido autorizada. Esto seria lo que dispone el articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor

de la Republica Popular de China (en adelante: “Ley de Derecho de Autor”)"*.

b) Informe de la OMPI

El Grupo Especial envié el 21 de abril de 2008 una solicitud de informacién
factica a la Oficina Internacional de la OMPI requiriendo asistencia para la
interpretacion del Convenio de Berna.

Con fecha 7 de junio de 2008, la OMPI remitid una nota a la OMC dando
respuesta a su solicitud de informacion factica. En dicha nota, se detallaba el
contenido de dieciséis anexos en los que se reproducen pasajes de las Actas Oficiales
de las distintas Conferencias Diplomaticas en que se adoptaron, enmendaron o
revisaron las disposiciones incluidas actualmente en los parrafos 1) y 2) del articulo 5y

el articulo 17 del Convenio de Berna (Acta de Paris de 1971)**".

c) Constataciones del Grupo Especial

Se trata de un caso complejo, que ha requerido un amplio y detallado analisis
de una serie de aspectos procesales como antesala a la resolucién del fondo de la
diferencia. Asi por ejemplo, han existido varios incidentes sobre el significado y
alcance de las palabras sujetas a interpretacion, en virtud de las traducciones

realizadas de la legislacion China®®. Se ha dedicado también un estudio

Bt Adoptado en la 302 reunién ordinaria del Consejo de Estado celebrada el 26 de noviembre de 2003,

publicado por el Consejo de Estado el 2 de diciembre de 2003, y en vigor a partir del 12 de marzo de
2004.

132 Adoptadas en una reunién de asuntos administrativos de la Administracién General de Aduanas
celebrada el 22 de abril de 2004, emitidas por la Administracidon General de Aduanas mediante la Orden
N2 114 el 25 de mayo de 2004, y en vigor a partir del 12 de julio de 2004.

133 Adoptada el 2 de abril de 2007.

Adoptada el 7 de septiembre de 1990 por la Comisién Permanente del Séptimo Congreso Nacional
del Pueblo en su decimoquinto periodo de sesiones, y modificada de conformidad con la Decision
relativa a la revision de la Ley de Derecho de Autor de la Republica Popular China adoptada el 27 de
octubre de 2001 por la Comisidon Permanente del Noveno Congreso Nacional del Pueblo en su vigésimo
cuarto periodo de sesiones.

> WT/DS362/R, Anexo D-3.

Vid. de forma ejemplificativa WT/DS362/R, par. 6.17-6.18. En donde se pone de manifiesto, pese a la
traduccion mutuamente acordada, la diferencia existente entre las partes sobre el sentido del término
chino traducido como shall, ya que segun los EEUU en el contexto juridico formal chino difiere de su
sentido en otros contextos.
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pormenorizado a las principales caracteristicas del sistema juridico chino, en miras de
ubicar correctamente las normas de analisis dentro del contexto normativo.

Sobre las medidas en litigio, el Grupo Especial realizd6 las siguientes
constataciones:

c.1) Ley de Derecho de Autor. La medida en cuestidn se referia a la primera
frase del articulo 4 de dicho cuerpo normativo: Las obras cuya publicacion y/o difusion
estdan prohibidas por ley no estardn protegidas por la presente Ley.la'7

Al respecto, el Panel tomd en consideracién los articulos 2.6, 5.1 y 5.2 del
Convenio de Berna, valiéndose de la informacidn factica proporcionada por la OMPI, la
“Guia de la OMPI del Convenio de Berna”*®, y realizando sus propias interpretaciones
en relacion a la diferencia sometida.

Asi mismo, luego de la interpretacidén del Convenio de Berna, realizé un analisis
de lo dispuesto por los articulos 14, 41.1y 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Siendo asi, el Panel recordé que el parrafo 1 del articulo 5 del Convenio de
Berna fue incorporado al marco juridico de la OMC en virtud del articulo 9.1 del
Acuerdo sobre los ADPIC. Con esto, se reconoce expresamente la proteccion de las
obras protegidas en el Convenio de Berna fuera del pais de origen de las obras. Es
decir, en el presente caso, a los nacionales de todos los miembros de la OMC,
concretamente los EEUU, en el territorio chino.

Este derecho, no puede tener otras limitaciones que las establecidas en los
articulos 1 a 21 del Convenio de Berna o en el propio Acuerdo sobre los ADPIC.
Ademas al tenor del articulo 41.1 de los ADPIC, los Miembros se aseguraran de que en
su legislacion nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos
de propiedad intelectual conforme a lo previsto en el acuerdo.

Por todo lo dicho, el Grupo Especial concluyé afirmando que la primera frase
del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor, es incompatible con las obligaciones de

China en virtud de los articulos 9.1y 41.1 del Acuerdo sobre los ADPIC™®.

c.2) Medidas aduaneras. En China se establecia un procedimiento para que la
Aduana adopte medidas de proteccion frente a mercancias sospechosas de infringir
marcas, derechos de autor y derechos conexos y derechos de patente con ocasion de
su importacion o exportacion®®. Si bien la legislacién china preveia el decomiso de las
mercancias que infrinjan un derecho de propiedad intelectual, contemplaba opciones
distintas para la eliminacién o destruccion de esas mercancias. A saber:

Cuando las mercancias decomisadas que infrinjan derechos de propiedad
intelectual puedan utilizarse para actividades de bienestar publico social, la Aduana
entregard esas mercancias a los érganos de bienestar publico pertinentes para su uso

Y7 Traduccién mutuamente acordada N2 11 para la versién inglesa. Vid. WT/DS362/R, par. 7.1y ss.

Guia de la OMPI del Convenio de Berna, Vid. WT/DS362/R, Prueba documental 125 presentada por
China.

% \WT/DS362/R, par. 7.191-7.192.

Ibid., par. 7.193.
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en actividades de bienestar publico social. Cuando el titular de los derechos de
propiedad intelectual tenga intencion de comprarlas, la Aduana podrd asigndrselas con
compensacion.  Cuando las mercancias infractoras de derechos de propiedad
intelectual decomisadas no puedan utilizarse para actividades de bienestar publico
social y el titular de los derechos de propiedad intelectual no tenga intencion de
comprarlas, la Aduana podrd, tras erradicar las caracteristicas infractoras, subastarlas
de conformidad con lo dispuesto en la ley. Cuando sea imposible erradicar las
caracteristicas infractoras, la Aduana destruird las mercancias.***

Es decir, en China, las medidas para la observancia y proteccidn de los derechos
de propiedad intelectual, contienen ciertos matices respecto al destino de los
productos o mercancias incautadas en zonas de frontera (limites, aeropuertos,
puertos, etc.).

Concretamente, la legislaciéon china no establece de forma expresa que los
productos o mercancias incautadas, seran apartadas de los circuitos comerciales, tal
como lo establece de el articulo 46 de los Acuerdos de los ADPIC.

Al respecto, la normativa china establecia tres supuestos de “eliminacién” de
las mercancias. En el primero de ellos, se determinaba que cuando las mercancias
pudieran ser utilizadas directamente para bienestar publico social o el titular de los
derechos de propiedad intelectual desee comprar las mercancias, la Aduana deberia
entregar las mercancias a los 6rganos de bienestar social pertinentes para uso con
fines de bienestar publico social o las asignara al titular de los derechos de propiedad

intelectual con compensacion'®.

En caso de no ser posible lo dispuesto en el primer supuesto, pero las
caracteristicas infractoras puedan erradicarse, las mercancias deberian subastarse y las

cantidades obtenidas en dicha subasta pasaran al tesoro publico®.

Y, Unicamente, se destruiran las mercancias cuando no pudieran “eliminarse”

de conformidad con lo dispuesto en los anteriores supuestos'**.

Por lo dicho, y al tenor de la obligacién contenida en el Acuerdo sobre los
ADPIC de destruir las mercancias incautadas o apartarlas de los circuitos comerciales,
con el propdsito de reducir al minimo los riesgos de nuevas infracciones'*, el Grupo
Especial concluyd que las medidas aduaneras chinas son incompatibles con el articulo
59 de los ADPIC**.

c.3) Umbrales penales. Se discutia sobre los umbrales penales establecidos por
China respecto a marcas y al derecho de autor.

En el Cédigo Penal de China, entre otros, se establece los "Delitos relativos a la
alteracion del orden de la economia de mercado socialista", dentro de los que se

1 Reglamento sobre proteccidon en aduana de los DPI, Art. 27.

WT/DS362/R, par. 7.194. Las Medidas de Aplicacion del Reglamento sobre proteccién en aduana de
los DPI (en adelante Medidas de Aplicacidn), Art. 30.1.

“* Ibid, Art. 30.2.

Ibid, Art. 30.3.

ADPIC, Art. 46.

WT/DS362/R, par. 7.395.
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encuentran los "Delitos relativos a la infraccion de derechos de propiedad
intelectual"’.

Al respecto el Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalia Suprema del Pueblo
tienen la facultad de interpretar diversas cuestiones de aplicacion concreta de las leyes
en relacion con los casos penales de infraccién de derechos de propiedad
intelectual™®.

Es asi que, respecto a la utilizacion de marcas falsificadas, el articulo 213 del
Codigo Penal dice lo siguiente:

Quienquiera que utilice una marca de fdbrica o de comercio idéntica a la marca
de fdbrica o de comercio registrada de otra persona para la misma clase de
mercancias, sin la autorizacion del titular de la referida marca registrada, serd
condenado, si las circunstancias son graves, a una pena de prision no superior a tres
afos o de detencion penal y, simultdnea o exclusivamente, al pago de una multa; si las
circunstancias son especialmente graves, el reo serd condenado a una pena de prision
no inferior a tres afios y no superior a siete afos y, simultdneamente, al pago de una
multa.**

Por su parte, el Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalia Suprema del
Pueblo, ha promulgado una Interpretacion Judicial del articulo 213 del Cédigo Penal,
con el propdsito de determinar las "circunstancias graves", a las que se refiere la
mencionada norma. Al respecto, la interpretacion realizada tenia como parametro el

volumen de las actividades comerciales ilegales™.

En cuanto al delito de infraccion del derecho de autor, el articulo 217 del
Cdédigo Penal contiene lo siguiente:

Quienquiera que, con el propdsito de obtener beneficios, cometa cualquiera de
los actos infractores del derecho de autor que se indican a continuacion serd
condenado, si la cuantia de las ganancias ilegales es relativamente grande o hay otras
circunstancias graves, a una pena de prision no superior a tres afios o de detencion
penal y, simultdnea o exclusivamente, al pago de una multa; si la cuantia de las
ganancias ilegales es enorme o hay otras circunstancias especialmente graves, el reo
serd condenado a una pena de prision no inferior a tres aflos y no superior a siete anos
y, simultdneamente, al pago de una multa:

1) la reproduccion [/] distribucidn, sin la autorizacion del titular del derecho
de autor, de sus obras escritas, musicales, cinematogrdficas, televisivas o en video, de
sus programas de ordenador o de otras obras;

2) la publicacion de un libro cuyo derecho exclusivo de publicacion
corresponde a otra persona;

1 Cédigo Penal, Arts. 213 a 220.

WT/DS362/R, par. 7.397-7.398.
Ibid., par. 7.399
Ibid., par. 7.400.
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3) la reproduccion [/] distribucion de grabaciones de audio [/] video
realizadas por otra persona, sin autorizacion de ésta;

4) la realizacion, venta de una obra de arte que lleve apuesta la firma
falsificada de otra persona.*>

Por su parte, el articulo 218 del Codigo Penal, establece que la venta de
reproducciones infractoras tipificadas en el articulo 217 serd objeto de sancion penal

en caso de que la cuantia de las ganancias ilegales sea enorme®*2.

En relacién a estos dos articulos, el Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalia
Suprema del Pueblo, también interpretd que la cantidad de las ganancias ilegales serd
observada en funcion el volumen de las actividades comerciales ilegales.

En cuanto a las obligaciones adquiridas por los Miembros de la OMC, el
Acuerdo sobre los ADPIC dispone que no existe obligacién de los Miembros de
instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad
intelectual distinto del ya existente para la aplicacién de la legislacion en general™>.
Por lo que, los Miembros de la OMC tienen la facultad de cumplir sus obligaciones de
acuerdo a su propio sistema y tradicién juridica.

Por lo dicho, tanto respecto a marcas como a obras protegidas por el derecho
de autor, el Grupo Especial considerd que los Estados Unidos no han demostrado que
los umbrales penales sean incompatibles con las obligaciones que corresponden a

China en virtud de la primera frase del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC**,

d) Conclusiones del Grupo Especial

Tomando en cuenta lo hasta aqui explicado, el Grupo Especial considerd que la
Ley de Derecho de Autor y las medidas aduaneras, en tanto en cuanto son en si

mismas incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC, anulan o menoscaban ventajas

resultantes de ese Acuerdo para los EEUU™>.

Por otro lado, el Grupo Especial considerd que los EEUU no han demostrado

que los umbrales penales sean incompatibles con las obligaciones que corresponden a

China en virtud de la primera frase del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC™®.

Vale mencionar que el 8 de abril de 2010 China y los EEUU notificaron al OSD el

Procedimiento acordado segun lo disponen los articulos 21y 22 del ESD*’.

Y1 bid., par. 7.408.

Ibid., par. 7.413.

Vid. ADPIC, Art. 41.5.

WT/DS362/R, par. 7.681.

Ibid., par. 8.3.

Ibid., par. 8.1.

Vid. http://www.wto.org/english/tratop e/dispu_e/cases e/ds362 e.htm, consultada el 16-01-2011.
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lIl. INFORMES DEL ORGANO PERMANENTE DE APELACION EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

Como es conocido, los informes que emiten los Grupos Especiales deben ser
adoptados o rechazados por consenso por el OSD. Sin embargo, los Miembros que

tuvieron la calidad de partes en la diferencia, pueden apelar ante el OPA™S,

Esta impugnacidn trae consigo la actuacidon del OPA para revisar Unicamente las
cuestiones juridicas abordadas por el Panel y su correspondiente interpretacién del
derecho, excluyendo los fundamentos de hecho.

En materia de propiedad intelectual, hemos visto que existen 3 diferencias que
luego de ser conocidas por el Panel han sido objeto de apelacién. A continuacion,
veremos los principales aspectos de estas diferencias, que igualmente se encuentran
ordenadas segun la modalidad a la que se refieren.

4.1. Patentes
A. Reclamacién presentada por los EEUU en contra de la India™®

El origen de esta diferencia es el mismo al que se refiere el caso WT/DS 79/R
anteriormente estudiado. Por lo dicho, analizaremos Unicamente las conclusiones del
Panel y el posterior informe del OPA.

a) Conclusiones del Grupo Especial

Por las mismas razones anteriormente sefialadas, el Panel llegd a la conclusion
de que la India no habia cumplido sus obligaciones resultantes del apartado a) del
parrafo 8 del articulo 70, toda vez que no habia establecido un mecanismo que
preserve adecuadamente la novedad y la prioridad de las solicitudes de patente de
producto para las invenciones de productos farmacéuticos y agroquimicos, durante el
periodo transitorio del cual tiene derecho a prevalerse en virtud del articulo 65 del

Acuerdo®®,

Asimismo, dictaminé que la India no ha cumplido sus obligaciones resultantes
del parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque no ha establecido un

sistema para la concesién de derechos exclusivos de comercializaciéon®®.

b) Informe del OPA

La India, en su condicién de apelante, formulé el siguiente planteamiento al
OPA:

B8 ESD, Art. 16.4.

OMC, Caso sobre proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos y de los productos
quimicos para la agricultura, EEUU/India, Informe de Grupo Especial WT/DS 50/R, 05-09-1997 (en
adelante “WT/DS 50/R”), Informe del OPA WT/DS50/AB/R, 19-12-97 (en adelante WT/DS50/AB/R).
0 \WT/DS 50/R, par. 8.1.
161 .

Ibid.
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a) ¢Cudl es la interpretacion adecuada que ha de darse a la prescripcion del
apartado a) del pdrrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC de que un
Miembro establecerd "un medio" por el cual puedan presentarse solicitudes de
patentes para invenciones relacionadas con los productos farmacéuticos o productos
quimicos para la agricultura?

b) éIncurrio en error el Grupo Especial en su tratamiento de la legislacion
interna de la India, o en su aplicacion de la carga de la prueba, al examinar si la India
habia cumplido sus obligaciones resultantes de lo dispuesto en el apartado a) del
pdrrafo 8 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC?

] 162

Ante esta situacion el OPA supo manifestar que coincidia con el Grupo Especial,
en cuanto a la forma de interpretacion de la norma, realizada invocando el articulo 31
de la Convencién de Viena'®®. De igual forma, el OPA afirmé que el Panel constaté
acertadamente que el "medio" que el Miembro estaba obligado a establecer debia
autorizar el derecho a presentar solicitudes anticipadas y la asignacion de fechas de
prioridad a esas solicitudes. Y, ademas, debia proporcionar un sélido fundamento legal

para preservar la novedad y la prioridad desde esas fechas'®*.

Aunque el OPA reconocié el derecho de la India a adoptar su propio sistema
juridico, manifestd que el sistema transitorio que habia adoptado sobre las patentes
farmacéuticas y agroquimicas no otorgaban seguridad juridica a los titulares de este
tipo de invenciones, por cuanto las “instrucciones administrativas” no han llegado a

ser conocidas por todas las partes potencialmente interesadas*®.

Por lo dicho, el OPA confirmd el informe del Grupo Especial en cuanto a la
interpretacion y alcance de las disposiciones de los ADPIC que se sometieron a
constatacion.

B. Reclamacién presentada por los EEUU en contra de Canada'®

Esta diferencia se centré en la Ley de Patentes canadiense'®’, que otorgaba una
proteccion a las invenciones de 17 afos, contados a partir de la fecha de concesion, ya
gue en el mencionado pais estuvo en vigor en primer lugar el sistema de protecciéon de
17 anos desde la expedicidon de la patente, para luego, a partir de 1989, entrar en
vigencia el sistema por el cual se protegen las invenciones por un plazo de 20 afios
contados desde la fecha de presentacién de la solicitud™®®. Es decir, el problema se
centrd en que no se contempld un mecanismo de conversién entre los dos sistemas,

162 \WT/DS 50/AB/R, pr. 28.

Ibid., par. 55.

Ibid., par. 57.

Ibid., par. 63.

OMC, Caso sobre el periodo de proteccién mediante patente, EEUU/Canada, Informe de Grupo
Especial WT/DS 170/R, 05-05-2000 (en adelante WT/DS 170/R), Informe del OPA WT/DS170/AB/R, 18-
09-2000 (en adelante WT/DS170/AB/R).

7 Vid. supra. 3.2.

WT/DS 170/R, par. 2.1y ss.
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coexistiendo por un lado el articulo 44 de la Ley de Patentes que contiene la nueva
norma relativa a las solicitudes presentadas después del 1 de octubre de 1989,
mientras que, al mismo tiempo, el articulo 45 mantenia la norma que prevé un periodo
de 17 anos contados desde la fecha de concesidn en lo que respecta a las solicitudes
de patentes presentadas con anterioridad al 1 de octubre de 1989.

a) El periodo de proteccidn de las patentes en Canada

I “"

El Canadad expuso que el propdsito del “antiguo” sistema canadiense de
patentes era otorgar la proteccion desde la concesion de la patente, lo cual en aquel
pais, tomaba un tiempo aproximado de 3 a 5 afios contados desde la presentacidon de
la solicitud. Es decir, en el caso de patentes concedidas, la proteccion efectiva podria
ser equivalente a 20 afios desde que se presentd la solicitud o incluso superar dicho

periodo de tiempolsg.

Ademas, el Canada consideraba que tanto la “antigua” norma como la vigente,
bajo las cuales se han otorgado derechos que se encontraban en vigor a la fecha de la
adopcion de los ADPIC, estan en armonia con las normas en materia de propiedad
intelectual de la OMC.

b) Las obligaciones de los ADPIC

Por su parte los ADPIC, determinan que la proteccion a las invenciones por
medio de patente no podra expirar antes de que hayan transcurrido veinte afios desde
la presentacion de la solicitud.

Es decir, como los ADPIC lo indican y segun el entender del Grupo Especial, en
el presente caso los titulares de patentes deben disponer de “pleno derecho” de un
periodo de proteccidon que no expire antes de transcurridos 20 afios contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud, mas alla de las particularidades de cada caso
sobre el tiempo que toma el procedimiento administrativo de concesién o denegacion

de una patente”.

c) Conclusiones del Grupo Especial

Por lo dicho, el Grupo Especial concluyé que la norma en controversia no
conferia un periodo de proteccién que no expire antes de transcurridos 20 afios
contados desde la fecha de presentacién de la solicitud, segun lo dispuesto en el
articulo 33 de los ADPIC, por lo que recomendd al OSD que solicite al Canada la

modificacién de su ordenamiento juridico en dicho sentido’".

d) Informe del OPA

' bid., par. 6.90.

Ibid., par. 6.102.
Ibid., par. 7.1.
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El Canada fundamentd su apelacién, principalmente, afirmando que el Grupo
Especial incurrié en error de Derecho al interpretar “la norma de aplicacién no
retroactiva” contenida en el parrafo 1 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC*",
Esto seria, por cuanto dicho articulo, que se refiere a los "actos" realizados antes de la
fecha de aplicacién del Acuerdo sobre los ADPIC para un Miembro, no prevaleceria
sobre la norma contenida en el parrafo 2 de dicho articulo, con respecto a la "materia
existente" que sea protegida en la fecha de aplicacién del Acuerdo para el Miembro de
que se trate'’®. Es decir, la apelacion canadiense atacaba la conclusidon del Panel de
qgue el Canadd debia aplicar la obligacion establecida en el articulo 33 a las invenciones
que, al 1 de enero de 1996, fecha de entrada en vigor de los ADPIC para el Canada,
estaban protegidas mediante patentes, aun cuando esas patentes fuesen el resultado
de actos de concesion realizados con anterioridad a dicha fecha. Ademas, se
mencioné también la falta de una interpretaciéon contextual de los mencionados
primeros parrafos del articulo 70 de los ADPIC, asi como, del articulo 33 de dicho

cuerpo, que trata sobre el periodo de proteccién de la patente’.

Al respecto el OPA empezd sefialando que el articulo 70.1 de los ADPIC se
refiere, efectivamente, a la irretroactividad de todos aquellos “actos” realizados por un
Miembro previo a la adopcién del Acuerdo. Sin embargo, en materia de propiedad
intelectual, se debia distinguir entre aquellos “actos” y los derechos por ellos
conferidos’>. Ademds, que los EEUU en su reclamacién supieron aclarar que no
pretenden atacar ningun acto administrativo ni reglamentario de las autoridades

canadienses®’®.

Se aclard también que cuando el articulo 70.1 de los ADPIC habla de “actos
realizados”, éstos se refieren a aquellos hechos que estan actualmente completos o
acabados, en relacion con la materia existente y susceptible de proteccion mediante

patente'”’.

Por consiguiente, se llegd a la conclusion de que el parrafo 1 del articulo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC no podia interpretarse de manera que se excluyan los
derechos existentes, como los derechos de patentes, incluso si esos derechos habian
surgido de actos realizados antes de la fecha de aplicacién de dicho Acuerdo para un
Miembro.

Como consecuencia de lo anterior, el OPA concluyé también que los articulos
70.2 y 33 de los ADPIC, si son aplicables a la Ley de Patentes y, concretamente, al
articulo 45. Es por eso que se confirmaron las constataciones y conclusiones del Grupo
Especial y se volvid a recomendar al OSD que solicite al Canadd que ponga la
controvertida norma en conformidad con los ADPIC.

4.2. Leyde Asignaciones de los EEUU

72 Vid. WT/DS 170/AB/R, par. 2.

Ibid., par. 10.
Ibid., par. 13.
Ibid., par. 59.
Ibid., par. 55.
Ibid., par. 58.
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A. Reclamacién presentada por las CE en contra de los EEUU*®

Esta diferencia empezd a ser tratada en la OMC el 7 de julio de 1999, fecha en
la que las CE y sus Estados miembros solicitaron la celebracidon de consultas con los
EEUU. Debido a que no se llegd a ningun acuerdo, por disposicion del Director
General, se conformd el grupo especial el 26 de octubre de 2000.

El origen de esta diferencia constituyé el articulo 211 de la Omnibus
Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act (en adelante “Ley de
Asignaciones”), del cual se desprende la prohibicion para adquirir derechos de acuerdo
al common law, asi como, para registrar o renovar los registros de marcas de fabrica o
de comercio, de los nombres comerciales y de las denominaciones comerciales que
sean idénticas o sustancialmente semejantes a aquellos signos distintivos que se hayan
utilizados o registrados, y posteriormente abandonado, por titulares cuyas empresas o
activos hayan sido expropiados por el Gobierno de Cuba el 1 de enero de 1959 o

después de esa fecha'’®.

a) Informe de la OMPI

Como ha sido costumbre en las diferencias en las que se encuentran sometidas
a interpretacion y constatacién de normas bajo la administracion de la OMPI, el Grupo
Especial solicitd a la Oficina Internacional de esta organizacion la remision de cualquier
“informacioén factica” sobre las disposiciones del Convenio de Paris que atanen a la
presente diferencia, asi como, la historia de su negociacién y cualquier otro

acontecimiento posterior relevante®.

Es respuesta a esta peticion, el aspecto mas importante que se puede
mencionar del dictamen de la OMPI, es lo relativo a la determinacion del titular de una
marca de fabrica o de comercio. En este sentido, la OMPI detallé que aunque algunas
disposiciones del Convenio de Paris mencionan el concepto de titularidad de una
marca de fabrica o de comercio, no existe ninguna disposicion que aborde [...] la
cuestion de como ha de determinarse el titular de una marca de fabrica o de comercio

de conformidad con la ley interna de los Estados Partes en el Convenio de Paris*®.

b) Reclamaciones de las CE'®?

El principal argumento de las CE era que hasta la promulgacién de la Ley de
Asignaciones, las personas fisicas o juridicas cubanas podian ser titulares de signos
distintivos en los EEUU, lo cual, también presuponia que su titular tenia acceso a los
tribunales para exigir la observancia de tales derechos. Sin embargo, desde la

178 OMC, Caso sobre el articulo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998, CE/EEUU, Informe de

Grupo Especial WT/DS 176/R, 06-08-2001 (en adelante “WT/DS 176/R”), Informe del OPA
WT/DS176/AB/R, 02-01-2002 (en adelante “WT/DS176/AB/R”).

7 vid, WT/DS 176/R, par. 2.1, en el que se encuentra una completa transcripcién del Art. 211, junto al
analisis de sus remisiones y concordancias.

80 \WT/DS 176/R, par. 6.1y ss.

Ibid., par. 6.41.

Ibid., par. 3.1y ss.
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adopcidn del articulo 211, el Gobierno de Cuba, un nacional cubano o cualquier titular
extranjero, que haya adquirido por cesion o licencia los derechos sobre estas marcas,
no pueden ejercer estos derechos.

Por lo dicho, las CE reclaman que la norma estadounidense no es compatible
con las disposiciones de los ADPIC concernientes a las marcas, ni con los principios del
“trato nacional” y del “trato de la nacién mas favorecida”.

Ill

<) Respuesta de los EEUU™®?

Ante esto, los EEUU fundamentaron su defensa principalmente en dos
aspectos. El primero, de caracter general, se referia a que segln este pais los ADPIC no
obligarian a sus Miembros a reconocer la propiedad de una marca cuyo titulo de
adquisicion ha sido producto de una expropiacién. Es decir, y como se menciona en el
analisis del Grupo Especial, el hecho que origind esta diferencia y que encuadra
perfectamente el supuesto de la expropiacién, se refiere a la Unica aplicacion que
hasta ese momento habia tenido el articulo 211 de la Ley de Asignaciones, ya que
dicho texto legal fue creado ad hoc cuando se planted ante los tribunales de los EEUU
el litigio sobre el signo “Havana Club”, de Havana Club Holdings, S.A. contra Galleon
S.A.1B

El segundo argumento relevante de los EEUU, fue que el Convenio de Paris, por
remision de los ADPIC, no especifica los parametros para determinar la propiedad
sobre una marca, por lo que, a su entender, esa decision estaria encomendada a la
legislacion de cada Miembro.

Ademas, cuando el Convenio de Paris establece la proteccion de las marcas
bajo la cldusula telle quelle*®, esta condicion se referiria a los aspectos propios del
signo y no a la obligacion de aceptar el registro de una marca registrada en el
extranjero.

d) Analisis y conclusiones del Grupo Especial

Por su parte, dentro de la larga lista de constataciones del Panel, vale destacar
la interpretacién que realizé del Convenio de Paris y del Acuerdo sobre los ADPIC,
sobre las “las condiciones de depdsito y de registro de las marcas de fabrica o de
comercio”*®®, manifestando que los Miembros tienen derecho, sin perjuicio del trato
nacional, del trato de la nacién mds favorecida y de las demds salvaguardias
establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, a exigir, como condicidn para la
presentacion de la solicitud y para el registro, que el solicitante sea el titular de la
marca de fabrica o de comercio®. Es decir, que los ADPIC no prohiben que los

8 bid., par. 3.4.

Vid. J. GOMEZ, “Propiedad industrial y conflictos politicos: el caso «HAVANA CLUB»”, Actas de
Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XX, 1999, 1545 y ss. El autor describe los hechos que
originaron este y otros litigios relacionados.

185 Convenio de Paris, Art. 6quinquies.

Ibid., Art. 6.1.

WT/DS 176/R, par. 8.56.
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Miembros denieguen el registro de una marca de fabrica o de comercio cuando el
solicitante no pueda ser considerado como legitimo titular de acuerdo al
ordenamiento juridico de aquel pais.

En esta misma linea de ideas, el Panel estimé que segln la legislacién de los
EEUU, no se puede considerar legitimo titular de un derecho de propiedad intelectual,

a la empresa resultante o sucesora de una expropiaciénlgg.

Finalmente, el Grupo Especial termind concluyendo la compatibilidad de Ila
norma estadounidense con todas las disposiciones de los ADPIC alegadas por las CE, a
excepcion del articulo 42 que se refiere a aspectos de procedimiento y que no altera

sustancialmente el asunto controvertido™®’.

e) Informe del OPA

Ante la apelacién presentada por las CE, sobre la interpretacién de las normas
solicitadas a constatacion, el OPA emitid su informe con fecha 2 de enero de 2002.

Hay que mencionar que, de los pocos casos en materia de propiedad
intelectual que han sido sometidos a Informe de Grupo Especial y posteriormente
apelados por alguna de las partes, este es el Unico en el que el Informe de Apelacidén se
distancia considerablemente de lo establecido por el Panel. Es asi que el OPA revoco
varias constataciones segun se menciona a continuacién.

En primer lugar, se confirmé la libertad de la que gozan los miembros para
determinar los requisitos relativos al registro y deposito, asi como, sobre la legitima
titularidad de los derechos. No obstante, estimé que la norma estadounidense
infringe los principios del “trato nacional” y de “la nacién mas favorecida”.

De igual manera, el OPA no estuvo de acuerdo con las alegaciones de los EEUU
respecto a su sistema juridico y su posicion frente a las expropiaciones, ya que dicha
doctrina juridica no seria aplicable a las marcas en las circunstancias que originaron

esta diferencia®®.

En cuanto al “trato nacional”, consideré6 que cuando se transmiten con
posterioridad los derechos expropiados debe hacerse un analisis por separado,
respecto a los “sucesores en interés”. Asi, concluyé que el articulo 211(a)(2) impone a
los sucesores en interés que no son nacionales de los Estados Unidos un obstaculo
adicional al que no se enfrentan los sucesores en interés estadounidenses, y, en
consecuencia, al imponer el "obstaculo suplementario" del articulo 211(a)(2)
Unicamente a los sucesores en interés no estadounidenses, los Estados Unidos estarian
infringiendo la obligacion del trato nacional contenida en Convenio de Paris y en los
ADPIC™",

En lo que concierne a la “nacidon mds favorecida”, el OPA considerd que aunque
los EEUU dispongan de otras normas que permitan compensar a los nacionales no
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Ibid., par. 8.60.
Ibid., par. 8.60.
WT/DS 176/AB/R, par. 295.
Ibid., par. 268.
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cubanos los derechos limitados en la Ley de Asignaciones, no obstante, dicho texto

legal causa un trato discriminatorio impuesto a los titulares originales cubanos™®.

Siendo asi, se recomendd al OSD que solicite a los EEUU que pongan su
normativa de forma que sea compatible con las disposiciones de los ADPIC que

constan en su Informe®®3,

f) Sobre la adopcion del Informe

Pese a que el Informe del OPA fue adoptado en enero de 2002, los EEUU hasta
la fecha no han modificado la Ley de Asignaciones en los términos solicitados por el
OSD. Sin embargo, se han celebrado varios acuerdos mutuamente convenidos entre
los EEUU vy las CE, en miras de modificar el plazo prudencial para la aplicacién de las
recomendaciones y resoluciones del OSD.

Segun la informacion oficial de la OMC, el ultimo acuerdo extendia el plazo
prudencial al 30 de junio de 2005, fecha desde la cual, aparentemente, ninguna de las

partes habria realizado ninguna actuacién al respecto™”.

V. CONCLUSIONES

Una vez concluido el presente estudio, es pertinente iniciar sefialando que han
sido relativamente pocas las diferencias suscitadas en materia de propiedad intelectual
en el marco de la OMC, mismas que por su escasez y amplitud sustantiva, se refieren a
asuntos juridicos disimiles.

Por lo dicho, como primera conclusién, podemos afirmar que hasta el
momento no se han generado las diferencias suficientes sobre un mismo punto de
derecho, que nos permitan identificar en estrictu sensu las tendencias de los paneles
en cuanto a propiedad intelectual se refiere. No obstante, a la luz de esta
investigacion, si nos es posible reconocer determinados criterios de aplicacion de los
principios y normas de los ADPIC, asi como otros aspectos juridicos relevantes.

Por lo dicho, a continuacion detallaremos los aspectos mas destacados en las
diferencias estudiadas.

4.1 Sobre el principio del “trato nacional”

I [ IH

En cuanto al principio del “trato nacional”, podemos destacar la importancia
gue han dado los grupos especiales y el OPA a las condiciones de equivalencia y
reciprocidad, asi como a los demas aspectos adjetivos necesarios para obtener la
concesion de un derecho.

En otras palabras, dentro de la solucién de diferencias ha merecido la atencion
qgue se ha dado a todos los aspectos juridicos relacionados con la equiparacién de la

%2 bid., par. 317.

Ibid., par. 361.
http://www.wto.org/english/tratop e/dispu_e/cases e/ds176 e.htm, consultada el 18-01-2011.
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situacidn subjetiva de solicitantes y titulares, requisitos, procedimientos, concesiones,
reconocimiento y observancia de los derechos a todos los nacionales de los Miembros
de la OMC.

4.2 Sobre patentes

En cuanto a las invenciones susceptibles de proteccion mediante patente,
hemos visto que hay todavia discusiones sobre lo que entendieron los Miembros al
momento de negociar y sobre los alcances de algunas disposiciones, sobre todo,
respecto a los actos de la administracidn o de los particulares, que puedan afectar el
periodo de proteccion.

4.3 Sobre la salud publica

En cuanto a la salud publica, los informes han sido cautelosos al momento de
pronunciarse sobre patentes de productos farmacéuticos y agroquimicos, teniendo
siempre como premisa los principales objetivos de la OMC como espacio regulador del
comercio internacional.

4.4 Sobre el periodo de transicién para la adopcion de los ADPIC

En cuanto al periodo transitorio de adopcién de los ADPIC, que permitia a
ciertos Miembros aplazar su aplicacidén bajo ciertas premisas y condiciones, los analisis
han concluido que las exenciones transitorias adoptadas no debieron suponer un
desconocimiento de las obligaciones de los ADPIC; sino, un mecanismo progresivo de
adaptacion, que al mismo tiempo otorgue una proteccién juridica asimilable y
garantice el futuro reconocimiento de los derechos solicitados durante el mencionado
periodo.

4.5 Sobre las competencias e interrelacién de la OMCy la OMPI

Por un lado, tenemos a la OMPI como uno de los organismos especializados
dentro del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, cuya condicidon de
organizacién internacional le faculta ejercer una serie funciones otorgadas por sus
Estados Miembros. Sin embargo, dentro de ese contexto, la OMPI cuenta con su
propio mecanismo multilateral de solucién de controversias que se lleva a cabo por
parte de su Centro de Arbitraje y Mediacién.

De forma paralela a este foro multilateral, tenemos a la OMC y su sistema Unico
de solucién de diferencias en varios temas comerciales, entre los que se incluye a la
propiedad intelectual. Es decir, existen dos mecanismos diferentes ante los cuales sus
miembros pueden acudir.

La diferencia, en principio, radicaria en que la OMPI no tiene a su cargo la
administracion de los ADPIC, que es la norma sobre la que esta facultada a
pronunciarse la OMC. Sin embargo, los ADPCI no constituyen un instrumento
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internacional aislado e independiente, ya que para su formulacion se ha tomado como
punto de partida los anteriores tratados internacionales sobre las distintas
modalidades de propiedad intelectual.

Siendo asi, los ADPIC reconocen todos los principios y derechos de los tratados
administrados por la OMPI. Ademas, en algunos casos, se remiten expresamente a
ellos y, en otras ocasiones, otorgan una proteccién adicional, pero sobre los mismos
criterios de elaboracion juridica. Es ahi cuando se podrian presentar los problemas
para identificar la linea divisoria sobre las constataciones que debiera realizar cada
organizacion.

Sin embargo, en la practica, hemos visto que las diferencias originadas por
aparentes incumplimientos de las obligaciones contenidas en los ADPIC, han sido
sometidas evidentemente al sistema de solucién de controversias de la OMC. No
obstante, y por tratarse de distintos foros, cada uno con sus propias facultades
“jurisdiccionales”, la OMC tiene sus potestades otorgadas por los Miembros para
coadyuvar a remediar estos desacuerdos y en las que, consecuentemente, se debe
interpretar y constatar la conformidad del asunto sometido con los tratados que
administra la OMPI, y sobre los cuales existen también pronunciamientos del Centro
de Arbitraje y Mediaciéon de ésta ultima.

En estas situaciones, previo a emitir su informe, el Grupo Especial de la OMC ha
optado por solicitar “informacién factica” a la OMPI sobre disposiciones concretas de
los tratados que administra. Esta interaccion, tiene caracter colaborativo y se basa en
los acuerdos de cooperacién suscritos entre estas dos organizaciones, y no es
obligatoria ni vinculante para el Grupo Especial encargado o, en su caso, para el
Organo de Apelacién de la OMC.

4.6 Sobre algunos casos en particular

Respecto a los aspectos particulares de cada caso, cabe también mencionar
ciertas constataciones y conclusiones relevantes, ya sea por la importancia del
conflicto o porque podrian servir de referentes para futuras diferencias analogas.

Asi, en cuanto a la proteccién de las indicaciones geograficas en el Derecho
Comunitario europeo, las reclamaciones iniciadas por los EEUU y Australia, responden
a la diferencia de sistemas juridicos y de politicas de incentivo de la produccién vy el
consumo por medio de la propiedad intelectual. Por lo dicho, resulta de importancia
identificar los conflictos dirimidos en la OMC sobre indicaciones geograficas de
productos agricolas y alimenticios, mientras no se amplie en el marco de los ADPIC la
proteccion suplementaria de su articulo 23 a otros productos que no sean vinos y
bebidas espirituosas.

Es por eso, que dentro de las diferencias sobre indicaciones geograficas, cabe
destacar la constatacion de que el establecimiento de “estructuras de control” por
parte de las CE es incompatible con los ADPIC, por cuanto resulta discriminatorio para
aquellos Miembros que no tengan el mismo sistema y nivel de proteccion.
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En lo que concierne al Derecho de autor, ha sido importante la interpretacion
realizada sobre las limitaciones a los derechos exclusivos que los Miembros pueden
establecer al tenor de los ADPIC. Segun el Grupo Especial, para que pueda hablarse de
“casos especiales” debemos analizar la realidad concreta del lugar y, segun sus
estadisticas y costumbres, determinar si se tratan de verdaderas excepciones.

Otra diferencia que no se puede dejar de comentar es la motivada por la Ley de
Asignaciones de los EEUU. En cuanto a los aspectos juridicos, la resolucion del OPA ha
sido contundente al declarar la incompatibilidad de las normas estadounidenses
promulgadas con el propdsito de no otorgar ni reconocer derechos a las empresas
cubanas o de terceros paises respecto a activos expropiados por el Gobierno de Cuba.

Sin embargo, mas alla de las disposiciones de los ADPIC y demas tratados
relacionados, esta diferencia puso en evidencia que, por su propia naturaleza, en la
OMC se ventilan también controversias politicas, que en algunos casos resultan de los
propios intercambios comerciales y, en otras ocasiones, han sido trasladadas desde
otras esferas de las relaciones internacionales.

Finalmente, cabe destacar que pese a lo controvertidas que pueden resultar las
diferencias sometidas, por cuanto tienen importantes incidencias econdmicas en los
Miembros que participan en ellas, sin embargo, se evidencia una marcada
predisposicion a cumplir lo solicitado por el OSD. Asi, la gran mayoria de Miembros a
los que se les ha requerido la adaptacidén de su legislaciéon en armonia con los ADPIC,
han hecho los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a estos informes.

La Unica excepcion ha sido el caso de los EEUU, que no ha cumplido lo
solicitado por la OMC en las dos ocasiones que ha sido sujeto de reclamacién en
materia de propiedad intelectual.

Instituto de Estudios Latinoamericanos — Universidad de Alcald | 46



Hernan Nufiez. La solucidn de diferencias en el seno de la OMC...
(IELAT - Mayo 2011)

BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografia citada
1.1. Informes de la OMC

Caso sobre proteccion de las marcas de fdbrica o de comercio y las indicaciones
geogrdficas para los productos agricolas y alimenticios, EEUU/CE, Informe WT/DS
174/R, 15-03-2005.

Caso sobre proteccion de las marcas de fdbrica o de comercio y las indicaciones
geogrdficas para los productos agricolas y alimenticios, Australia/CE, Informe
WT/DS 290/R, 15-03-2005.

Caso sobre proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos, CE/Canada,
Informe WT/DS 114/R, 17-03-2000.

Caso sobre proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos y los
productos quimicos para la agricultura, CE/India, Informe WT/DS 79/R, 24-08-
1998.

Caso sobre el articulo 110(5) de la Ley de Derecho de autor de los EEUU, CE/EEUU,
Informe WT/DS 160/R, 15-06-2000.

Caso sobre determinadas medidas que afectan a la industria del automdvil, CE, EEUU y
Japon/Indonesia, Informes WT/DS 54/R, WT/DS 55/R, WT/DS 59/R, WT/DS 64/R,
2-07-1998.

OMC, Caso sobre Medidas que afectan a la proteccion y observancia de los derechos de
propiedad intelectual, EEUU/China, Informe WT/DS362/R, 26-01-2009.

Caso sobre proteccion mediante patente de los productos farmacéuticos y de los
productos quimicos para la agricultura, EEUU/India, Informe de Grupo Especial
WT/DS 50/R, 05-09-1997.

Informe del OPA WT/DS50/AB/R, 19-12-97.

Caso sobre el periodo de proteccion mediante patente, EEUU/Canada, Informe de
Grupo Especial WT/DS 170/R, 05-05-2000.

Informe del OPA WT/DS170/AB/R, 18-09-2000.

>,

@ Instituto de Estudios Latinoamericanos — Universidad de Alcala | 47



Hernan Nufiez. La solucidn de diferencias en el seno de la OMC...
(IELAT - Mayo 2011)

Caso sobre el articulo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998, CE/EEUU,
Informe de Grupo Especial WT/DS 176/R, 06-08-2001.
Informe del OPA WT/DS176/AB/R, 02-01-2002.

1.2. Instrumentos internacionales

Acuerdo por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio, Marrakech, 15-
04-1994.

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Anexo 1A del
Acuerdo por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio,
Marrakech, 15-04-1994.

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, Anexo 1B del Acuerdo por el que se
establece la Organizacién Mundial del Comercio, Marrakech, 15-04-1994.

Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,
Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organizacion Mundial del
Comercio, Marrakech, 15-04-1994.

Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solucion de
Diferencias, Anexo 2 del Acuerdo por el que se establece la Organizacion Mundial
del Comercio, Marrakech, 15-04-1994.

Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, Paris, 1883 y
enmendado el 28-09-1979.

Convenio de Berna para la Proteccidon de las Obras Literarias y Artisticas, Berna, 1886,
enmendado el 28-09-1979.

Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Viena, 23-05-1969.

Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual,
Estocolmo, 14-07-1967 y enmendado el 28-09-1979.

Comision del Acuerdo de Cartagena, Régimen Comun de Proteccion a los derechos de
los Obtentores de Variedades Vegetales, Decision 345 de 21 de octubre de 1993,
GO 142, 29-10-1993.

>,

@ Instituto de Estudios Latinoamericanos — Universidad de Alcala | 48



Hernan Nufiez. La solucidn de diferencias en el seno de la OMC...
(IELAT - Mayo 2011)

1.3. Instrumentos comunitarios
Reglamento 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la proteccidn de las
indicaciones geograficas y de las denominaciones de origen de los productos

agricolas, DO L 208, 24-07-1992.
Reglamento (CE) N2 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la
proteccidén de las indicaciones geograficas y de las denominaciones de origen de

los productos agricolas y alimenticios, DO L 93/12, 31-03-2006.

1.4. Libros y revistas
GOMEZ, J., “Propiedad industrial y conflictos politicos: el caso «<HAVANA CLUB»”, Actas
de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XX, 1999, pp. 1545 y ss.
DIEZ DE VELASCO, M., Instituciones de Derecho Internacional Publico, TECNOS, Madrid
2007.

1.5. Legislacion
Canada
Patents, Act, R.S.C. 1985, c. P-4 amended by R.S.C. 1985, c. 33 (3rd Supp.); S.C. 1992, c.
1; 1993, c. 2; c. 15; c. 44; 1994, c. 26; c. 47; 1995, c. 1; 1996, c. 8.
Food and Drugs Act, (en adelante “Ley de Productos Alimenticios y Farmacéuticos”).
R.S., 1985, c. F-27, s.1.
Food and Drugs Regulations C.R.C., 1978, c. 870.

Manufacturing and Storage of Patented Medicines Regulation, no disponible.

China
Codigo Penal.
Ley de Derecho de Autor.
Reglamento de la Republica Popular China sobre proteccién en aduana de los derechos

de propiedad intelectual.

>,

@ Instituto de Estudios Latinoamericanos — Universidad de Alcala | 49



Hernan Nufiez. La solucidn de diferencias en el seno de la OMC...
(IELAT - Mayo 2011)

Medidas de Aplicacion de la Aduana de la Republica Popular China con respecto al
Reglamento de la Republica Popular China sobre proteccién en aduana de los
derechos de propiedad intelectual.

Anuncio N2 16 de la Administracion General de Aduanas.

Interpretacion del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalia Suprema del Pueblo
sobre diversas cuestiones de aplicaciéon concreta de las leyes en relacion con
casos penales de infraccion de la propiedad intelectual (2004).

Interpretacion del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalia Suprema del Pueblo
sobre diversas cuestiones de aplicaciéon concreta de las leyes en relacion con

casos penales de infraccion de la propiedad intelectual (2007).

EEUU
Copyright Act of 1976 4, as amended by the Fairness in Music Licensing Act of 1998
("the 1998 Amendment") 5.

Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act, no disponible.

India
The Patents Act, G 1 43, 21-09-1970.
The Patents (Amendment) Ordinance 1994 The Gazette of India, 31/12/1994, No. 81.
Presidential Instruction No. 2/1996 ("The Development of the National Automobile

Industry), no disponible.

1.6. Sitio web

http://www.wto.org

2. Bibliografia basica

2.1. Libros y revistas

JIMENEZ, P., Las denominaciones de origen en el derecho de comercio internacional,

Eurolex, Madrid, 1996.

>,

@ Instituto de Estudios Latinoamericanos — Universidad de Alcalda | 50



Hernan Nufiez. La solucidn de diferencias en el seno de la OMC...
(IELAT - Mayo 2011)

FARAMINAN, J. (coord.), Globalizacién y comercio internacional: actas de las XX
Jornadas de la Asociacion Espafiola de Profesores de Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales, AEPDIRI, BOE, Madrid, 2005.

MANERO, A., OMC y desarrollo: evolucion y perspectivas del trato desigual en el
derecho del comercio internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

DIEZ DE VELASCO, M., Las organizaciones internacionales, 14a. ed., TECNOS, Madrid,
2006.

MILLET, M., La regulacion del comercio internacional: del GATT a la OMC, Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona, Barcelona, 2001.

BIGGS, G., “El procedimiento de solucion de controversias de la OMC. La experiencia
de América Latina y el Caribe”, Revista de la CEPAL, N2, 86, 2005, pp. 63-85.

Organizacidon Mundial del Comercio, Entender la OMC, OMC, Ginebra, 2008.

MIZULIN, N. y HORLICK G., “Los paises en desarrollo y el mecanismo de solucion de

diferencias de la OMC”, Integracion & comercio, N2. 23, 2005, pp. 137-146.

2.2. Sitios web

http://www.wipo.int

http://europa.eu

>,

@ Instituto de Estudios Latinoamericanos — Universidad de Alcala | 51



Hernan Nufiez. La solucidn de diferencias en el seno de la OMC...
(IELAT - Mayo 2011)

Coleccion de Documentos de Trabajo del IELAT

DT 1: Jaime E. Rodriguez O., México, Estados Unidos y los Paises Hispanoamericanos.
Una vision comparativa de la independencia. Mayo 2008.

DT 2: Ramén Casilda Béjar, Remesas y Bancarizacion en Iberoamérica. Octubre 2008.

DT 3: Fernando Groisman, Segregacion residencial socioecondmica en Argentina
durante la recuperacion econdmica (2002 — 2007). F. Abril 2009

DT 4: Eli Diniz, El post-consenso de Washington: globalizacion, estado y gobernabilidad
reexaminados. Junio 2009.

DT 5: Leopoldo Laborda Catillo, Justo de Jorge Moreno y Elio Rafael De Zuani,
Externalidades dindmicas y crecimiento enddgeno. Andlisis de la flexibilidad de la
empresa industrial espaiiol. Julio 2009

DT 6: Pablo de San Roman, Conflicto politico y reforma estructural: la experiencia del
desarrollismo en Argentina durante la presidencia de Frondizi (1958 - 1962).
Septiembre 2009

DT 7: José L. Machinea, La crisis financiera y su impacto en America Latina. Octubre
20009.

DT 8: Arnulfo R. Gomez, Las relaciones econdmicas México- Espana (1977-2008).
Noviembre 2009.

DT 9: José Lazaro, Las relaciones econdmicas Cuba- Espafia (1990-2008). Diciembre
2009.

DT 10: Pablo Gerchunoff, Circulando en el laberinto: la economia argentina entre la
depresion y la guerra (1929-1939). Enero 2010.

DT 11: Jaime Aristy-Escuder, Impacto de la inmigracion haitiana sobre el mercado
laboral y las finanzas publicas de la Republica Dominicana. Febrero 2010.

DT 12: Eva Sanz Jara, La crisis del indigenismo mexicano: antropdlogos criticos y
asociaciones indigenas (1968 - 1994). Marzo 2010.

DT 13: Joaquin Varela, El constitucionalismo espariol en su contexto comparado. Abril
2010.

>,

@ Instituto de Estudios Latinoamericanos — Universidad de Alcala | 52



Hernan Nufiez. La solucidn de diferencias en el seno de la OMC...
(IELAT - Mayo 2011)

DT 14: Justo de Jorge Moreno, Leopoldo Laborda y Daniel Sotelsek, Productivity
growth and international openness: Evidence from Latin American countries 1980-
2006. Mayo 2010.

DT 15: José Luis Machinea y Guido Zack, Progresos y falencias de América Latina en los
afios previos a la crisis. Junio 2010.

DT 16: Inmaculada Simén Ruiz, Apuntes sobre historiografia y técnicas de investigacion
en la historia ambiental mexicana. Julio 2010.

DT 17: Julidn Isaias Rodriguez, Belin Vazquez y Ligia Berbesi de Salazar, Independencia y
formacion del Estado en Venezuela. Agosto 2010.

DT 18: Juan Pablo Arroyo Ortiz, El presidencialismo autoritario y el partido de Estado en
la transicion a la economia de libre mercado. Septiembre 2010.

DT 19: Lorena Vasquez Gonzdlez, Asociacionismo en América Latina. Una
Aproximacion. Octubre 2010.

DT 20: Magdalena Diaz Herndndez, Anversos y reversos: Estados Unidos y México,
fronteras socio-culturales en La Democracia en América de Alexis de Tocqueville.
Noviembre de 2010.

DT 21: Antonio Ruiz Caballero, jAbre los ojos, pueblo americano! La musica hacia el fin
del orden colonial en Nueva Espafa. Diciembre de 2010.

DT 22: Klaus Schmidt- Hebbel, Macroeconomic Regimes, Policies, and Outcomes in the
World. Enero de 2011

DT 23: Susanne Gratius, Giinther Maihold y Alvaro Aguillo Fidalgo. Alcances, limites y
retos de la diplomacia de Cumbres europeo-latinoamericanas. Febrero de 2011.

DT 24: Daniel Diaz- Fuentes y Julio Revuelta, Crecimiento, gasto publico y Estado de
Bienestar en América Latina durante el ultimo medio siglo. Marzo de 2011.

DT 25: Vanesa Ubeira Salim, El potencial argentino para la produccion de biodiésel a
partir de soja y su impacto en el bienestar social. Abril de 2011.

DT 26: Hernan Nufiez Rocha, La solucion de diferencias en el seno de la OMC en
materia de propiedad intelectual. Mayo de 2011.

>,

@ Instituto de Estudios Latinoamericanos — Universidad de Alcala | 53



% Universidad %ﬁ% Universidad

INSTITUTO DE ESTUDIOS

LATINOAMERICANOS (IELAT) FUNDACION GENERAL

& Santander

UNIVERSIDADES



