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El presente informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Canadá ‑ Período de protección mediante patente se distribuye a todos los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD).  El informe se distribuye como documento no reservado a partir del 5 de mayo de 2000, de conformidad con los Procedimientos para la distribución y la supresión del carácter reservado de los documentos de la OMC (WT/L/160/Rev.1).  Se recuerda a los Miembros que, de conformidad con el ESD, sólo las partes en la diferencia pueden presentar una apelación en relación con el informe de un grupo especial, que las apelaciones están limitadas a las cuestiones de derecho abordadas en el informe del Grupo Especial y a las interpretaciones jurídicas que éste haga y que no se podrá establecer comunicación ex parte alguna con el Grupo Especial ni con el Órgano de Apelación respecto de las cuestiones que el Grupo o el Órgano estén examinando.

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

1.1
El 6 de mayo de 1999, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con el Canadá de conformidad con el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (el "ESD") y con el artículo 64 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el "Acuerdo" o el "Acuerdo sobre los ADPIC"), en la medida en que en él se incorpora por referencia el artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, acerca de la duración de la protección conferida a las patentes presentadas en el Canadá antes del 1º de octubre de 1989.
  Los Estados Unidos y el Canadá celebraron consultas el 11 de junio de 1999 en Ginebra, pero no llegaron a una solución mutuamente satisfactoria de la diferencia.

1.2
En una comunicación de fecha 15 de julio de 1999, los Estados Unidos solicitaron al Órgano de Solución de Diferencias (el "OSD") que estableciera un grupo especial de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.
  Concretamente, los Estados Unidos alegaron que el Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros concedan un período mínimo de protección a todas las patentes existentes en la fecha de aplicación del Acuerdo y que el Canadá estaba obligado a aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC desde el 1º de enero de 1996.  Los Estados Unidos sostuvieron que la Ley de Patentes del Canadá estipula que la duración de la protección concedida a las patentes expedidas sobre la base de solicitudes presentadas antes del 1º de octubre de 1989 es de 17 años a partir de la fecha de expedición de la patente, y que la concesión de ese período de protección es incompatible con las obligaciones que imponen al Canadá los artículos 33 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

1.3
En la reunión celebrada el 22 de septiembre de 1999, el OSD estableció un Grupo Especial de conformidad con el artículo 6 del ESD con el siguiente mandato uniforme:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados invocados por los Estados Unidos en el documento WT/DS170/2, el asunto sometido al OSD por los Estados Unidos en dicho documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."

1.4
El 13 de octubre de 1999, los Estados Unidos pidieron al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial, de conformidad con lo previsto en el párrafo 7 del artículo 8 del ESD.  El 22 de octubre de 1999, el Director General estableció la composición del Grupo Especial, que es la siguiente:


Presidente:
Sr. Stuart Harbinson


Miembros:
Sr. Sergio Escudero




Sr. Alberto Heimler

1.5
El 22 de octubre de 1999, los Estados Unidos presentaron una petición de que se examinase rápidamente la diferencia al amparo del párrafo 9 del artículo 4 del ESD, fundándose en que la expiración prematura de las patentes durante el procedimiento de solución de diferencias podía causar un perjuicio irreparable a sus titulares.  Hicieron referencia a la presunta sencillez de las cuestiones objeto de litigio, la inexistencia de terceros y otras circunstancias.  En la reunión de organización celebrada el 25 de octubre de 1999, los Estados Unidos ofrecieron presentar su primera comunicación inmediatamente y solicitaron que se pidiera al Canadá que presentara su primera comunicación dos semanas más tarde.  El Canadá se opuso a esta petición.  El Grupo Especial señaló que, debido a que el tiempo disponible de sus miembros era objeto de otros requerimientos, no podía acelerar el calendario con antelación a la primera reunión sustantiva.  En su respuesta, los Estados Unidos propusieron que cada parte presentara su primera comunicación y su comunicación de réplica antes de la primera reunión sustantiva, a fin de acelerar el procedimiento.  Después de la reunión, el Canadá se opuso a esta propuesta, alegando, que no daría a las partes tiempo suficiente para preparar sus comunicaciones adecuadamente, aunque no se opuso a un calendario que se ajustara a los plazos mínimos sugeridos en el Apéndice 3 del ESD.  El 29 de octubre de 1999, el Grupo Especial estableció su calendario basado en esos períodos mínimos y se comprometió a hacer todo lo posible para emitir su informe tan pronto como fuera posible, después de la segunda reunión sustantiva.

1.6
La primera reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes se celebró el 20 de diciembre de 1999, y la segunda reunión sustantiva se llevó a cabo el 25 de enero de 2000.

1.7
El Grupo Especial dio traslado a las partes de su informe provisional el 3 de marzo de 2000.  El 10 de marzo de 2000, ambas partes solicitaron por escrito que el Grupo Especial reexaminara algunos aspectos concretos del informe provisional.  El 15 de marzo de 2000, el Canadá presentó una respuesta a la petición formulada por los Estados Unidos.  No se solicitó la celebración de una nueva reunión con el Grupo Especial.

1.8
El Grupo Especial dio traslado de su informe definitivo a las partes el 31 de marzo de 2000.

II. Aspectos fácticos

2.1
La medida impugnada es el artículo 45 de la Ley de Patentes canadiense
 que, según alegan los Estados Unidos, infringe los artículos 33 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Para facilitar el contexto de la presente diferencia, se reproducen a continuación los artículos 44 y 45 de la Ley de Patentes del Canadá:

"44.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46
, cuando la solicitud de patente se presente con arreglo a esta Ley a partir del 1º de octubre de 1989, la duración de la patente será de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

45.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46, la duración de toda patente expedida con arreglo a la presente Ley sobre la base de una solicitud presentada antes del 1º de octubre de 1989 será de 17 años contados desde la fecha de expedición de la patente."

2.2
Lo esencial del artículo 45 se introdujo por primera vez en el Parlamento el 6 de noviembre de 1986 mediante el Proyecto de Ley C-22, conjuntamente con un gran número de otros proyectos de modificaciones a la Ley de Patentes.  Aunque se lo sigue mencionando corrientemente como Proyecto de Ley C-22, este proyecto fue sancionado y se convirtió en ley con el título de Ley que modifica la Ley de patentes y establece ciertas disposiciones conexas (An Act to amend the Patent Act and to provide for certain matters in relation thereto)
 (denominada indistintamente "Proyecto de Ley C-22" o "Proyecto") el 17 de noviembre de 1987.

2.3
No obstante, por diversas razones vinculadas a la necesidad de concebir y redactar normas reglamentarias complementarias, resolver otras cuestiones transitorias y dar tiempo al sector de la propiedad intelectual para adaptarse al nuevo sistema, la mayor parte de las modificaciones de "modernización", incluidas las relativas al período de protección, no entraron en vigor hasta el 1º de octubre de 1989.

2.4
La referencia contenida en los artículos 44 y 45 a una fecha límite relativa a la presentación de solicitudes cumplía claramente una de las funciones de transición necesarias para introducir el cambio de un sistema que utilizaba un plazo de "17 años contados desde la concesión" a otro que empleaba un plazo de "20 años contados desde la presentación de la solicitud".  Sin embargo, no se preveía un mecanismo de conversión entre ambos sistemas.  Teniendo en cuenta este hecho, el Proyecto de Ley C-22 incluyó una disposición transitoria adicional en la que se determinaba cuál sería la ley aplicable a las solicitudes presentadas con anterioridad a la fecha límite.  La regla se estableció en el artículo 27 del Proyecto, que estipulaba lo siguiente:

"27.
Las solicitudes de patente presentadas antes de la entrada en vigor de las disposiciones de la presente Ley a las que se refiere el párrafo 1 del artículo 33 [que incluía la disposición sobre el plazo de 17 años] se regirán por la Ley de Patentes en su versión inmediatamente anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones."

2.5
La ley aplicable a estas solicitudes se suele denominar "antigua Ley".  Las patentes concedidas sobre la base de solicitudes presentadas antes del 1º de octubre de 1989, cuyo período de protección se establece en el artículo 45, son denominadas "patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley".  Las patentes otorgadas sobre la base de solicitudes presentadas a partir del 1º de octubre de 1989, cuyo período de protección se establece en el artículo 44, se denominan "patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley".

2.6
Durante las consultas y a lo largo del procedimiento, el Canadá presentó estadísticas provenientes de su Oficina de Patentes, que los Estados Unidos no impugnaron.  Un examen de los archivos de la Oficina de Patentes canadiense relativos a las patentes concedidas sobre la base de solicitudes presentadas antes del 1º de octubre de 1989 y que aún existían cuando el Acuerdo sobre los ADPIC entró en vigor en el Canadá indica que, al 1º de octubre de 1996
, 142.494, o sea algo más del 60 por ciento de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley a la sazón en existencia (236.431) tenían períodos de protección que, suponiendo que se pagaran las tasas anuales de mantenimiento, no expirarían antes del vencimiento del plazo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, o lo harían mucho después.  En un número muy grande de estos casos, la fecha de expiración oscilaría entre 2 y 5 después del vencimiento del plazo de 20 años.

2.7
Al 1º de octubre de 1996, 93.937 de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que estaban vigentes a la sazón (algo menos del 40 por ciento) tenían plazos que, suponiendo que se pagaran las tasas anuales de mantenimiento, expirarían antes de terminado el período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  En el 84 por ciento de estos casos, la patente expiraría durante el 19º año posterior a la fecha de presentación de la solicitud.  De estos casos en los que la patente expiraría en el "19º" año, el 52 por ciento vencería en el segundo semestre del año, mientras que el 32 por ciento restante lo haría durante el primer semestre.

2.8
Un examen complementario llevado a cabo en los archivos de la Oficina de Patentes con relación a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que seguirían estando en vigor el 1º de enero del año 2000, demostró resultados similares.  Así, de las 169.966 patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que, si se pagaran las tasas anuales de mantenimiento, seguirían estando en vigor, 103.030, o sea algo más del 60 por ciento, no expirarían antes del vencimiento del período de 20 años contados desde las correspondientes fechas de presentación de las solicitudes, o lo harían mucho después.

2.9
Correlativamente, 66.936 patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, o sea algo menos del 40 por ciento, que aún estarían en vigor el 1º de enero del año 2000 si se pagaran las tasas anuales de mantenimiento, expirarían antes del plazo de 20 años posterior a las fechas respectivas de presentación de las solicitudes.  En el 77 por ciento de estos casos, la patente expiraría durante el 19º año posterior a la fecha de presentación de la solicitud.  De las patentes que expirarían en este "19º" año, el 55 por ciento lo haría en el segundo semestre del año, mientras que el 22 por ciento restante expiraría durante el primer semestre.

2.10
Un análisis de los archivos de la Oficina de Patentes canadiense relativo a las solicitudes presentadas en el Canadá a partir del 1º de octubre de 1989 demuestra que, al 1º de noviembre de 1999, se habían presentado 285.678 solicitudes con arreglo a la nueva Ley desde que ésta entró en vigor.  De estas solicitudes, 125.406 (aproximadamente el 43 por ciento) habían solicitado el examen con posterioridad a la presentación de la solicitud.  La media del período transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se pidió el examen de estas 125.406 solicitudes ha sido de 27 meses y medio.

2.11
Cuando se realiza el mismo análisis con respecto a las patentes que se han expedido efectivamente a  raíz de solicitudes presentadas con arreglo a la nueva Ley, resulta que la Oficina de Patentes ha concedido 40.847 de estas patentes a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, el 1º de octubre de 1989.  La media del período durante el cual el trámite estuvo pendiente, o sea el período transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de concesión de la patente, en lo que respecta a estas solicitudes presentadas con arreglo a la nueva Ley y que fueron tramitadas hasta llegar a la concesión, ha sido de aproximadamente 60 meses, o sea cinco años.

III. constataciones y recomendaciones solicitadas

3.1
Los Estados Unidos solicitan que, como un número considerable de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley existentes expirará antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, el Grupo Especial constate que el Canadá infringe los artículos 33 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y recomiende que el Canadá ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre los ADPIC.

3.2
El Canadá solicita que el Grupo Especial constate que:


i)
el período de protección mediante patente disponible con arreglo al artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá es equivalente o superior al período de protección mediante patente descrito en el artículo 33, y es compatible y está en conformidad con éste;


ii)
el período mínimo de protección descrito del artículo 33 está y ha estado disponible, sin excepciones, en virtud de la legislación y la práctica canadienses relativas a las patentes solicitadas con arreglo al artículo 45;


iii)
en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 70, el artículo 33 no es aplicable retroactivamente a las patentes concedidas por el Comisario de Patentes antes del 1º de enero de 1996;  y

sobre la base de estas constataciones, llegue a la conclusión de que el artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá se ajusta a sus obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.

IV. argumentos de las partes

4.1
Los argumentos de las partes figuran en sus comunicaciones al Grupo Especial (véanse los Anexos 1.1 a 1.7 en lo que concierne a los Estados Unidos, y los Anexos 2.1 a 2.6 en lo que respecta al Canadá).

V. reexamen intermedio

5.1
El 10 de marzo de 2000, los Estados Unidos y el Canadá solicitaron al Grupo Especial que reexaminara, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 del ESD, algunos aspectos del informe provisional del que se había dado traslado a las partes el 3 de marzo de 2000.  Los Estados Unidos no solicitaron que se convocase una reunión en la etapa intermedia de reexamen, pero se reservaron el derecho de formular observaciones sobre cualquier modificación que sugiriera el Canadá.  El Canadá pidió que se le diera oportunidad de formular observaciones por escrito sobre las modificaciones propuestas por los Estados Unidos y que, en el caso de que no se le diera tal oportunidad de responder por escrito, se reservó su derecho a solicitar una nueva reunión con el Grupo Especial a fin de examinar el asunto planteado.

5.2
Hemos reexaminado las observaciones y los argumentos presentados por las partes y hemos ultimado nuestro informe, incorporando las observaciones que consideramos justificadas.  Con este fin, hemos modificado el párrafo 6.63 para describir con mayor exactitud el argumento del Canadá, y el párrafo 6.105 para reflejar con mayor exactitud la disposición canadiense pertinente.  También hemos introducido correcciones tipográficas y sintácticas de menor importancia.

5.3
Los Estados Unidos alegan que nuestra constatación que figura en la nota de pie de página 48, en el sentido de que las medidas adoptadas por seis países desarrollados Miembros para modificar sus leyes a fin de ajustarse al artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC no constituyen una "práctica ulteriormente seguida", es incorrecta porque sólo siete países en desarrollo Miembros tuvieron necesidad de modificar sus leyes para establecer un período de protección que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  Según los Estados Unidos, de esos siete Miembros, seis modificaron sus leyes, y el Canadá es la única excepción.  Los Estados Unidos reiteran que "otros Miembros de la OMC no modificaron sus leyes por la sencilla razón de que éstas ya estaban en conformidad con el Acuerdo".  Los Estados Unidos alegan que, como el Canadá no cuestionó estos hechos, ellos demuestran suficientemente la "práctica ulteriormente seguida" en la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.

5.4
El Canadá está de acuerdo con nuestra conclusión, pero por razones distintas.  Observa que cada uno de los Miembros mencionados por los Estados Unidos tenía un período de protección diferente de los del Canadá.  El Canadá sostiene que en cada caso la modificación fue un acto aislado del Miembro para responder a las circunstancias fácticas particulares que prevalecían en su jurisdicción, y que el hecho de que varios Miembros determinasen que tenían una necesidad similar, pero distinta, de modificar sus leyes, no altera el carácter de "acto aislado" de las diversas respuestas legislativas al problema.  El Canadá alega que el hecho de que varios Miembros hagan cosas similares por razones diferentes no constituye una "práctica".  Por lo tanto, sostiene que el hecho de que otros Miembros modificasen sus leyes para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 33 no tiene ningún valor ni pertinencia probatorios para formular una determinación análoga con respecto a las disposiciones canadienses sobre el período de protección o sobre la supuesta necesidad de modificarlas.  El Canadá añade que el hecho de que no cuestionara los "hechos" relativos a las modificaciones o la ausencia de las mismas nada dice acerca de la postura del Canadá con respecto a la conclusión que los Estados Unidos tratan de extraer de los "hechos".

5.5
Deseamos en primer lugar hacer hincapié en que no hemos formulado una constatación en el sentido de que no existe una "práctica ulteriormente seguida".  En cambio, hemos expresado en la nota 48 que el Grupo Especial no tenía ante sí pruebas suficientes para formular una determinación de que existe una serie "concordante, común y coherente" de actos que basten para determinar un "modelo discernible que lleve implícito el acuerdo de las partes" en lo que respecta a conferir una duración de la protección conforme lo exige el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC sobre la base de la práctica de sólo seis Miembros.  No obstante, tras examinar el asunto en mayor medida, no consideramos necesario formular una constatación con respecto a si existe una "práctica ulteriormente seguida" para determinar el requisito previsto en el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC y con respecto a si el artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá está en conformidad con el artículo 33.  Por consiguiente, hemos introducido las modificaciones necesarias en la nota de pie de página 48 para reflejar nuestra opinión.

VI. constataciones

A. Asuntos preliminares

1. Cuestiones que debe abordar el Grupo Especial

6.1
En la presente sección, resumiremos brevemente las alegaciones y las defensas de cada una de las partes, tal como las entendemos.

6.2
Los Estados Unidos impugnan el artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá basándose en que la duración de la protección mediante patente, de 17 años contados desde la fecha de concesión en el caso de las solicitudes de patente presentadas antes del 1º de octubre de 1989, a menudo termina antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  Los Estados Unidos sostienen que, de conformidad con el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Canadá estaba obligado a conferir un período de protección que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, a todas las invenciones que gozaban de protección mediante patente el 1º de enero de 1996, con inclusión de las protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, ya que las invenciones que gozaban de protección mediante patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley eran "materia" existente, protegida en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.

6.3
El Canadá alega que el artículo 45 de su Ley de Patentes está en conformidad con el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Funda su opinión de que el artículo 45 está en conformidad con el artículo 33 en que el período de protección del "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" disponibles en virtud del artículo 45 es equivalente o superior al "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" conferidos por una patente cuyo período de protección no expira antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  El Canadá añade que el artículo 45 no exige que la duración de la protección finalice antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. 

6.4
Además, el Canadá sostiene que el artículo 45 ponía "a disposición" un período de protección que no expiraba antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  El Canadá señala que los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley podían utilizar retrasos informales o legales para hacer más lento el trámite de las patentes a fin de obtener un período de protección que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y que tales peticiones nunca habían sido denegadas, pese a que el funcionario encargado del examen de las patentes y el Comisario de Patentes tenían facultades discrecionales para no conceder los retrasos solicitados.

6.5
Con independencia de sus argumentos relativos a la equivalencia y la disponibilidad, el Canadá alegó inicialmente que, como las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley se otorgaban de conformidad con un "acto" administrativo del Comisario de Patentes, el Canadá no debía cumplir las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC en razón de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 70.  El Canadá sostuvo después que su interpretación del párrafo 1 del artículo 70, en el sentido de que las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley estaban exentas de las obligaciones dimanantes del artículo 33 no significaba que otras obligaciones, como las establecidas en el artículo 28 y en el apartado h) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC no se aplicaban a la "materia" patentable, en el sentido en que se usa este término en el párrafo 2 del artículo 70.

6.6
De los argumentos de las partes deducimos que la presente diferencia sólo se refiere a las patentes canadienses que cumplen todos los criterios siguientes:


i)
patentes cuya solicitudes se presentaron antes del 1º de octubre de 1989;


ii)
patentes solicitadas con arreglo a la antigua Ley, que se concedieron antes de transcurridos tres años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  Esto excluye necesariamente todas las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley después del 1º de octubre de 1992;  y


iii)
patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que estaban en vigor el 1º de enero de 1996, fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para el Canadá, y que aún están en vigor.  Esto excluye necesariamente todas las patentes concedidas antes del 1º de enero de 1979, ya que su período máximo de protección de 17 años habría expirado.

La presente diferencia no se refiere a las solicitudes presentadas con arreglo a la antigua Ley que estaban pendientes de trámite en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para el Canadá, ya que estas solicitudes no cumplirían el criterio ii).

6.7
Sobre la base de las alegaciones y defensas planteadas por las partes, abordaremos las cuestiones sustantivas en el orden siguiente:


i)
en primer lugar, examinaremos si existe la obligación de aplicar las normas del Acuerdo sobre los ADPIC a las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley.  Para esto es necesario dilucidar en primer lugar si la "materia" existente "que esté protegida", según la expresión utilizada en el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluye las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que estaban en vigor en la fecha de aplicación de ese Acuerdo para el Canadá.  Posteriormente, evaluaremos el argumento del Canadá de que la disposición pertinente es el párrafo 1 del artículo 70 y no el párrafo 2 del mismo artículo y que, aunque el párrafo 2 del artículo 70 se aplicara en general, el Canadá no está obligado a aplicar la disposición contenida en el artículo 33 a esas patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley;  y


ii)
examinaremos después si el artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá está en conformidad con el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC y evaluaremos los argumentos del Canadá acerca de su conformidad, en primer lugar sobre la base de que los períodos de protección "efectiva" o de "privilegio y derechos de propiedad exclusivos" conferidos con arreglo al artículo 45 son equivalentes o superiores al período de protección conferido por el artículo 33, y en segundo lugar sobre la base de que el artículo 45 "pone a disposición" un período de protección que no expira antes de transcurridos 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud.

2. La carga de la prueba

6.8
Antes de examinar las cuestiones de fondo, es necesario que abordemos la cuestión de la carga de la prueba, ya que el Canadá ha alegado que los Estados Unidos estaban obligados a establecer una presunción prima facie de que el párrafo 2 del artículo 70 era aplicable a los "actos" de solicitud y de concesión de patentes anteriores a la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.

6.9
El Órgano de Apelación, en el asunto Estados Unidos ‑ Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India, declaró lo siguiente:

"[...] la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa.  Si esa parte presenta pruebas suficientes para fundar la presunción de que su reclamación es legítima, la carga de la prueba se desplaza a la otra parte, que deberá aportar pruebas suficientes para refutar la presunción."

6.10
De conformidad con la regla establecida por el Órgano de Apelación, incumbe inicialmente a los Estados Unidos la carga de establecer una presunción prima facie de incompatibilidad con una determinada disposición del Acuerdo sobre los ADPIC, presentando pruebas suficientes para demostrar la presunción de que su alegación es cierta.  Una vez establecida la presunción prima facie de incompatibilidad, la carga de la prueba se desplaza al Canadá, que deberá refutar la alegación de incompatibilidad.  Nuestro análisis de las cuestiones planteadas se basa en este enfoque.

6.11
El Canadá se refiere también al artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (la "Convención de Viena")
 en virtud del cual existe una presunción codificada contra la aplicación retroactiva de las obligaciones derivadas de los tratados, que se aplica "salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo".  El Canadá sostiene que incumbe a los Estados Unidos la carga de probar esa intención diferente con respecto a su interpretación del artículo 70.  El argumento del Canadá exige en primer lugar una constatación de que el artículo 70 tiene aplicación retroactiva, lo que examinaremos a continuación.

3. Reglas de interpretación

6.12
Junto con acuerdos que regulan el comercio de bienes y de servicios, la protección de los derechos de propiedad intelectual, tal como está incluida en el Acuerdo sobre los ADPIC, constituye una parte integrante del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (el "Acuerdo sobre la OMC").  Como tal, el Acuerdo sobre los ADPIC es uno de los "acuerdos abarcados" y, por tanto, está sujeto al ESD.
  El párrafo 2 del artículo 3 del ESD dispone que los grupos especiales deben aclarar las disposiciones de los "acuerdos abarcados" de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público.

6.13
En el asunto Estados Unidos ‑ Pautas para la gasolina reformulada y convencional ("Estados Unidos ‑ Gasolina"), el Órgano de Apelación estableció que la regla fundamental de interpretación de los tratados consagrada en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena se ha "elevado a la condición de norma del derecho internacional consuetudinario o general".
  De conformidad con el párrafo 1) del artículo 31 de la Convención de Viena, el deber del intérprete de un tratado consiste en determinar el significado de un término con arreglo al sentido corriente que se debe dar a ese término en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin.  Aplicaremos los principios enunciados por el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos ‑ Gasolina para interpretar las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC a lo largo del presente Informe.

B. Aplicabilidad del párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC a las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley

1. Argumentos de las partes

6.14
Los Estados Unidos interpretan que el párrafo 2 del artículo 70 significa que el Acuerdo sobre los ADPIC genera obligaciones relativas a todas las patentes existentes en la fecha de aplicación del Acuerdo.  Inicialmente, los Estados Unidos alegaron que el sentido corriente de la referencia del párrafo 2 del artículo 70 a la "materia" existente en la fecha de aplicación del Acuerdo aludía a las patentes existentes en esa fecha, pero posteriormente adujeron que esa referencia aludía a las "invenciones que se pueden patentar", "invenciones patentadas", "invenciones protegidas" e "invenciones existentes (que pueden ya estar patentadas)".

6.15
Los Estados Unidos sostienen que, como el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC "genera obligaciones relativas a toda[s]" las invenciones existentes el 1º de enero de 1996 que estaban protegidas en esa fecha, el Canadá está obligado a aplicar las disposiciones del artículo 33 a todas las invenciones patentadas que existían el 1º de enero de 1996.

6.16
El Canadá respondió inicialmente que las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley antes del 1º de enero de 1996 en virtud de un acto del Comisario de Patentes estaban exentas de las obligaciones contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC porque el párrafo 1 del artículo 70 establece que ese Acuerdo "no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate".

6.17
Según el Canadá, la palabra "actos", tal como se la emplea en el párrafo 1 del artículo 70, no se refiere a ningún tipo o clase de acto particular y, por tanto, su significado no está limitado ni matizado.  El Canadá observa que, en cambio en el párrafo 1 del artículo 26, los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 28, el artículo 36, el párrafo 1 del artículo 41 y el párrafo 4 del artículo 70 se matiza el empleo de la palabra "actos";  el Canadá menciona una fuente secundaria en la que se establece que el párrafo 1 del artículo 70 expresa la norma de no retroactividad con respecto a los actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.  El Canadá concluye que, por consiguiente, la palabra "actos" incluye los actos de concesión de patentes por parte de las autoridades competentes y también los actos de presentación de solicitudes.

6.18
El Canadá sostiene que la única limitación contenida en la palabra "actos" tal como se la emplea en el párrafo 1 del artículo 70 es el elemento temporal, y que los "actos" de presentar una solicitud y de conceder una patente con una duración fija son actos que se completan al llevarse a cabo y, por tanto, no están sujetos al Acuerdo porque se realizaron antes de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.

6.19
El Canadá alega que el artículo 33 se debe aplicar prospectivamente a los actos de concesión de patentes realizados a partir del 1º de enero de 1996, y no retroactivamente a los "actos" de presentación de una solicitud o de concesión de una patente, realizados antes de esa fecha.

6.20
En su respuesta a la defensa presentada por el Canadá, en el sentido de que el artículo 45 de su Ley de Patentes está excluido de la aplicación del artículo 33 y del párrafo 2 del artículo 70 por lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 70, los Estados Unidos coinciden con la interpretación del Canadá de la palabra "actos" empleada en el párrafo 1 del artículo 70, y aceptan que podría aplicarse a los actos infractores de terceros y también a los actos administrativos de los Miembros, de modo que los actos de concesión de patentes anteriores a 1996 estarían excluidos de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.  No obstante, los Estados Unidos discrepan de la opinión del Canadá, de que el párrafo 1 del artículo 70 es aplicable a las patentes que estaban en vigor en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, alegando que el párrafo 1 del artículo 70 no guarda relación con la cuestión planteada y que las invenciones protegidas por esas patentes están abarcadas por el párrafo 2 del artículo 70.  Los Estados Unidos hacen hincapié en que su interpretación de los párrafos 1 y 2 del artículo 70 tienen la ventaja de evitar todo conflicto entre ellos y dar sentido a ambos.

6.21
Los Estados Unidos alegan que no se cuestionan los "actos" realizados por la Oficina de Patentes del Canadá antes de 1996.  Los Estados Unidos aducen que la infracción no guarda relación con ningún "acto" anterior a 1996, sino que se refiere únicamente a la materia (invenciones protegidas) existente al 1º de enero de 1996.  Sostienen que la norma del párrafo 1 del artículo 70, según la cual los actos anteriores a 1996 no están sujetos a las obligaciones dimanantes del Acuerdo, no significa que la materia existente al 1º de enero de 1996 tampoco esté sujeta a las obligaciones derivadas del Acuerdo.  Según los Estados Unidos, el párrafo 1 del artículo 70 no impide la aplicación prospectiva de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC, con inclusión de las normas relativas a la duración de la protección, a la materia existente, según lo prescrito por el párrafo 2 del artículo 70.

6.22
Los Estados Unidos también fundan su interpretación del párrafo 1 del artículo 70 en que si esa disposición significara que el Acuerdo sobre los ADPIC no se aplica a la materia existente derivada de un acto anterior a la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, carecerían de sentido y serían redundantes los párrafos 3, 4, 5 y 6 del artículo 70, y quedarían excluidos del Acuerdo sobre los ADPIC todos los derechos de propiedad intelectual existentes antes de 1996.  Los Estados Unidos aducen que tal interpretación socavaría los efectos del Acuerdo y no está justificada por la práctica ulteriormente seguida por los Miembros ni por los antecedentes de la negociación del Acuerdo.

6.23
El Canadá sostiene que el párrafo 1 del artículo 70 "prevalece" sobre la frase introductoria del párrafo 2 del artículo 70, ("[s]alvo disposición en contrario [en el presente Acuerdo]") cualquiera sea su significado, y no puede hacer que las patentes concebidas con arreglo a la antigua Ley queden sujetas al Acuerdo.  El Canadá alega que la frase no se limita a otras disposiciones del párrafo 2 del artículo 70, sino que hace referencia a la totalidad del Acuerdo.  Sostiene que interpretar la disposición de otro modo suprimiría estas palabras del Acuerdo, infringiendo las normas de interpretación de los tratados establecidas en el artículo 31 de la Convención de Viena y la jurisprudencia de la OMC.

6.24
El Canadá se basa en el argumento de que el artículo 28 de la Convención de Viena introduce una presunción contraria a la retroactividad "salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo".  El Canadá alegó inicialmente que en el Acuerdo sobre los ADPIC no existe ninguna intención diferente, pero posteriormente aceptó que el párrafo 2 del artículo 70 expresa tal intención contraria, aunque en su opinión esta intención está sujeta a la excepción que figura en su frase introductoria, que debe prevalecer.  El Canadá sostiene que incumbe a los Estados Unidos, como parte reclamante, la carga de establecer la presunción prima facie de que el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 se aplican a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, y de que el párrafo 1 del artículo 70 no es aplicable a las patentes concedidas con arreglo al artículo 45.

6.25
Los Estados Unidos discrepan de la interpretación que hace el Canadá de la frase introductoria del párrafo 2 del artículo 70, ("[s]alvo disposición en contrario"), y alegan que esta frase no guarda ninguna relación con las cuestiones jurídicas planteadas en el caso presente.  Sostienen que si esta frase tuviera el resultado de que el párrafo 1 del artículo 70 se aplicara a las patentes existentes en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC con exclusión del párrafo 2 del artículo 70, esto esencialmente eliminaría el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Los Estados Unidos aducen que la frase introductoria alude, entre otras cosas, a la segunda mitad del párrafo 2 del artículo 70, que se refiere al derecho de autor y derechos conexos, que no guardan ninguna relación con el caso presente.

6.26
Respondiendo a la alegación de los Estados Unidos de que las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC se aplican a las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, el Canadá aduce que la obligación relativa al artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica a las patentes, pero no a la "materia".  A juicio del Canadá, una "patente" es el "instrumento de la protección", el "instrumento legal mediante el cual el Estado protege una invención [y] no es materia en el sentido corriente del párrafo 2 del artículo 70".  Según el Canadá, el término "materia" es el objeto de la protección, por ejemplo, la obra, marca, dibujo o modelo, invención, esquema de trazado o indicación geográfica.  En opinión del Canadá, tal distinción se refleja en el artículo 27, que define la "materia" que es "patentable" o que es "objeto de protección";  en el artículo 28, que define los derechos conferidos y protegidos por una patente;  en el artículo 29, que define la obligación del solicitante de una patente de divulgar su invención como parte del trato relativo a la patente;  y en el artículo 33, que define un período de protección variable durante el cual se mantienen los derechos conferidos.  Según el Canadá, la distinción entre "materia" y "patente" separa el período de protección otorgado por el "acto" de concesión de la patente del derecho exclusivo y otros derechos conferidos por la propia "patente".

6.27
El Canadá aduce que la obligación del artículo 33 relativa a la duración de la protección guarda relación con el acto de presentación de una solicitud de patente y el acto de concesión de una patente.  Según el Canadá, el acto de presentación de la solicitud determina la fecha de expiración del período de protección.  El Canadá observa que, empero, no puede existir un período de protección a menos que se haya concedido de hecho una patente porque la protección de la invención carece de base si no se ha otorgado la patente.  El Canadá sostiene que el comienzo del período de protección es activado por el acto de concesión.  Afirma que tanto el comienzo como la expiración del período de protección dependen de la realización de estos dos actos sucesivos y vinculados entre sí.  El Canadá concluye que la obligación contenida en el artículo 33 es una obligación relativa a "actos" y que el párrafo 1 del artículo 70 establece que el Acuerdo sobre los ADPIC no genera obligaciones relativas a los "actos" realizados antes del 1º de enero de 1996.

6.28
El Canadá sostiene que el acto de presentación de una solicitud de patente y el acto administrativo de concesión de una patente son esenciales para que comience el período de protección previsto en el artículo 33, y que la obligación contenida en este artículo no se aplica retroactivamente a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley porque la palabra "actos" del párrafo 1 del artículo 70 abarca el acto de presentación de una solicitud y el acto administrativo de concesión de una patente.  El Canadá alega que, a diferencia del artículo 33, que tiene un carácter temporal debido a la vinculación de la fecha de comienzo y también de la fecha de expiración del período de protección con los actos de presentación de la solicitud y concesión de la patente, la obligación prevista en el artículo 28 no depende de la realización de ningún acto.  En opinión del Canadá, la aplicación del artículo 28 depende únicamente de la existencia de una patente.

6.29
Los Estados Unidos hacen notar que el Canadá reconoce que los actos anteriores a 1996 no impiden la aplicación de las obligaciones previstas en el párrafo 1 del artículo 27, el artículo 28 y el apartado h) del artículo 31 a la materia existente.  Los Estados Unidos aducen que el Canadá no ha podido explicar por qué es procedente excluir la obligación contenida en el Acuerdo sobre los ADPIC relativa al período de protección de la aplicación del párrafo 1 del artículo 70, mientras que otras obligaciones, tales como el otorgamiento de derechos exclusivos previsto en el artículo 28, no quedan excluidas.

6.30
Los Estados Unidos sostienen que las obligaciones previstas en los artículos 27, 28 y 31 del Acuerdo sobre los ADPIC no pueden distinguirse a este respecto de la obligación contenida en el artículo 33.  Los Estados Unidos alegan que en virtud del párrafo 2 del artículo 70 el Canadá debe aplicar todas las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC a todas las invenciones que estaban protegidas al 1º de enero de 1996.

2. Evaluación del Grupo Especial

6.31
Examinaremos en esta sección los méritos respectivos de:


a)
la alegación de los Estados Unidos, de que la expresión "materia existente [...] que esté protegida", tal como se la utiliza en el párrafo 2 del artículo 70, incluye las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley al 1º de enero de 1996;  y


b)
los argumentos del Canadá en el sentido de que

i)
el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable en la presente diferencia en razón del significado de la palabra "actos" que figura en el párrafo 2 del artículo 70 y la frase introductoria "[s]alvo disposición en contrario [en el presente Acuerdo]" contenida en el párrafo 2 del artículo 70.  Examinaremos después el mérito de este argumento teniendo en cuenta el principio de la interpretación efectiva de los tratados;  y

ii)
el párrafo 2 del artículo 70, incluso si fuera aplicable a las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley al 1º de enero de 1996, no exige que los Miembros apliquen la obligación contenida en el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con esas patentes.

a) Examen de la alegación de los Estados Unidos, de que la "materia […] que esté protegida" mencionada en el párrafo 2 del artículo 70 abarca las invenciones que gozaban de protección al 1º de enero de 1996.

6.32
Los Estados Unidos sostuvieron que el texto liso y llano del párrafo 2 del artículo 70 exige que el Canadá aplique las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC a todas las invenciones patentadas que existían al 1º de enero de 1996.
  El párrafo 2 del artículo 70 expresa en la parte pertinente:

"Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo.  […]" (cursivas añadidas)

6.33
El párrafo 2 del artículo 70 genera obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a toda la "materia" existente en la fecha de aplicación del Acuerdo, siempre que la "materia" esté "protegida" en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Observamos que en el párrafo 2 del artículo 70 la palabra "materia" está seguida por la palabra "protegida", lo que da lugar a la expresión "materia […] que esté protegida".  Aunque el término "materia" no se define en el Acuerdo, es utilizado en varios subtítulos y disposiciones de las secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC junto a la palabra "protegida" o variantes de la misma, por ejemplo "objeto de protección" o "protección", para describir la "materia", "protegida" o que se protegerá.

6.34
Como resulta indudable que el caso presente se refiere a las patentes, las disposiciones pertinentes son las que figuran en la sección 5 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC.  El subtítulo del artículo 27 es "Materia patentable" y el párrafo 1 del artículo 27 establece que la "materia" de esta sección está constituida por las "invenciones".  El sentido corriente del vocablo "materia", o sea "el tema tratado o la cuestión expuesta en un debate, exposición u obra de arte"
, y la redacción utilizada en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC ("las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones") respaldan la opinión de que la "materia", en lo que se refiere a las patentes, está constituida por las "invenciones".

6.35
Cuando examinamos la "protección" que se puede obtener para las invenciones, el artículo 27, leído en su totalidad, respalda la opinión de que las invenciones son la materia pertinente;  la novedad, la actividad inventiva y la utilidad son los requisitos necesarios para su "protección";  y las patentes son una forma pertinente de "protección".  Esta opinión se ve confirmada contextualmente por otras disposiciones de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC que se refieren a otra "materia".  Por ejemplo, el subtítulo del artículo 15 es "Materia objeto de protección" y este artículo establece, entre otras cosas, que todo signo distintivo puede constituir una marca de fábrica o de comercio.  Esto indica que la materia pertinente está constituida por los signos, que el requisito básico para su protección es su capacidad distintiva y que las marcas de fábrica o de comercio son una forma pertinente de protección.  Otros tipos de lo que denominamos "materiales" a los fines de este análisis se describen como "protegidos" o como elementos que atraen la "protección", por ejemplo, las expresiones "Protección de las indicaciones geográficas" que constituye el subtítulo del artículo 22, y "grupo o modelo industrial protegido" y "protección de los dibujos y modelos industriales" en los párrafos 1 y 2 del artículo 26, lo que es compatible con la opinión de que estos tipos de "materiales" son categorías específicas de materia.  La palabra "protección" se refiere a un derecho intelectual específico en la expresión "protección del derecho de autor" que figura en el párrafo 2 del artículo 9, en el que se establece que la protección "abarcará las expresiones", lo que indica que el derecho de propiedad intelectual es una forma de protección, lo que es compatible con el criterio de que las "expresiones" se refieren a las obras literarias y artísticas, que son la categoría pertinente de materia.  En rigor toda la finalidad de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC es describir categorías de "materiales", cuyos requisitos específicos, si se cumplen, autorizarán que se les conceda la protección bajo la forma de un derecho de propiedad intelectual determinado, y especificar después esos derechos y su duración.

6.36
Teniendo en cuenta lo expuesto, constatamos que el término "materia" se refiere a un "material" particular, que incluye las obras literarias y artísticas, los signos, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las invenciones, los esquemas de trazado de circuitos integrados y la información no divulgada que, si reúnen los requisitos pertinentes establecidos en la Parte II del Acuerdo, recibirán protección bajo la forma de los derechos de propiedad intelectual correspondientes establecidos en las secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC.  Por consiguiente, constatamos que la referencia a la "materia […] que esté protegida" en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC que figura en el párrafo 2 del artículo 70 incluye las "invenciones" que gozaban de protección mediante patente en el Canadá al 1º de enero de 1996.  Constatamos también que los Estados Unidos han establecido una presunción prima facie de que el párrafo 2 del artículo 70 es aplicable a las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley.

b) Examen de los argumentos del Canadá

6.37
Teniendo en cuenta nuestra constatación preliminar expuesta en el párrafo 6.36, examinaremos a continuación los argumentos del Canadá opuestos a esa constatación.

i) El argumento de que el párrafo 2 del artículo 70 cede ante el párrafo 1 de dicho artículo

6.38
Existen dos elementos en el argumento canadiense de que el párrafo 2 del artículo 70 cede ante el párrafo 1 de dicho artículo.  El primero se basa en la interpretación canadiense de la palabra "actos", tal como se la utiliza en el párrafo 1 del artículo 70, y el segundo se funda en la aplicación de la frase introductoria "[s]alvo disposición en contrario" que figura en el párrafo 2 del artículo 70.  Examinaremos estos dos elementos y después aplicaremos al argumento del Canadá el principio de la interpretación efectiva de los tratados.


El significado de la palabra "actos", tal como se la emplea en el párrafo 1 del artículo 70

6.39
Observamos que el Canadá alegó inicialmente que las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que fueron otorgadas por un "acto" administrativo del Comisario de Patentes antes del 1º de enero de 1996 están exentas de las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de la norma de no retroactividad establecida en el párrafo 1 del artículo 70.
  El Canadá se basó en el hecho de que las patentes, a diferencia de la materia protegida, derivan de dos "actos":  el "acto" de presentación de una solicitud y el "acto" de concesión de la patente por el Comisario de Patentes;  ambos actos, con respecto a las patentes concedidas de conformidad con la antigua Ley, se realizaron antes de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y, por tanto, estaban abarcados por el párrafo 1 del artículo 70.
  Los Estados Unidos sostuvieron también que la palabra "actos" puede incluir el "acto" de concesión de una patente, pero alegaron que esos actos, si fueron realizados antes de 1996, no están sujetos a las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC.

6.40
La palabra "actos", cuyo sentido corriente es "cosas hechas"
, tal como se la utiliza en el párrafo 1 del artículo 70, puede abarcar los actos de terceros, tales como los actos de competencia desleal
;  los actos de infracción, infracción potencial o uso no autorizado
;  los actos que no requieren la autorización del titular del derecho
;  o el acto del titular del derecho en relación con las medidas provisionales.
  En un sentido más amplio, los "actos" pueden también referirse a los actos de las autoridades competentes de los Miembros, según se refleja en el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.

6.41
No obstante, en lo que respecta a la presente diferencia, no consideramos necesario decidir si este sentido más amplio del significado de la palabra "actos" es correcto porque, incluso si a los fines de la argumentación se considerase que los "actos", tal como se emplea el término en el párrafo 1 del artículo 70, incluyen el acto administrativo de concesión de una patente por el Comisario de Patentes, aún serían actos distintos de la "materia [...] que esté protegida", según se emplea esta expresión en el párrafo 2 del artículo 70 y que, según hemos definido en el párrafo 6.36, son las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.  Incluso si el párrafo 1 del artículo 70 excluyera del alcance del Acuerdo sobre los ADPIC el acto administrativo de concesión de una patente anterior al 1º de enero de 1996, no podemos llegar a la conclusión, sobre la base de ese hecho, de que la norma del párrafo 1 del artículo 70 sobre la no retroactividad se aplica a las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que existían al 1º de enero de 1996 porque el acto administrativo de concesión de una patente da lugar a la protección de la "materia" subyacente y esta protección concedida a la "materia" existía y podía continuar más allá del 1º de enero de 1996.  En la medida en que esa protección ha continuado después del 1º de enero de 1996 en el Canadá, constituye una situación que no ha dejado de existir
 en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y, por tanto, está sujeta a las obligaciones derivadas del Acuerdo a partir de esa fecha.  Los actos de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC a tales situaciones con posterioridad a esa fecha no son "actos" realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro en cuestión y, por tanto, no están abarcados por el párrafo 1 del artículo 70.

6.42
Por las razones antes expresadas, confirmamos nuestra constatación preliminar expuesta en el párrafo 6.36, en el sentido de que el párrafo 2 del artículo 70 y no el párrafo 1 de dicho artículo es aplicable a las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley al 1º de enero de 1996.  Constatamos asimismo que los Estados Unidos han establecido una presunción prima facie de que la protección existente de las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley constituye una situación que no ha dejado de existir con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC en el sentido del artículo 28 de la Convención de Viena.


El significado de la expresión "[s]alvo disposición en contrario" empleada en el párrafo 2 del artículo 70
6.43
El Canadá alegó asimismo que el párrafo 2 del artículo 70 no es aplicable porque el párrafo 1 del artículo 70 es "una 'disposición en contrario' contenida en el Acuerdo que prevalece con respecto al párrafo 2 del artículo 70, en el que se basan los Estados Unidos para demostrar la aplicabilidad del artículo 33 a las patentes concedidas con arreglo al artículo 45.
  El Canadá sostiene que la materia patentable está constituida por las invenciones que cumplen o pueden cumplir posteriormente los criterios establecidos en el artículo 27 y aunque las invenciones que existían en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC tenían derecho a los beneficios de las obligaciones dimanantes del Acuerdo, esto estaba sujeto a la salvedad contenida en la frase introductoria del párrafo 2 del artículo 70 ("salvo disposición en contrario") del Acuerdo, que hace referencia al párrafo 1 del artículo 70 y prevalece sobre el párrafo 2 del mismo artículo en la presente diferencia.

6.44
La frase introductoria "[s]alvo disposición en contrario [en el presente Acuerdo]" introduce una matización en el párrafo 2 del artículo 70 y la excepción es pertinente cuando existe otra disposición incompatible con la primera frase, en cuyo caso la otra disposición prevalece.  Como consideramos que las palabras "actos" y "materia" representan conceptos diferentes que tienen significados distintos, y que el término "actos" empleado en el párrafo 1 del artículo 70 se refiere sólo a actos determinados, anteriores a la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, y no a los actos posteriores destinados a aplicar el Acuerdo, con inclusión de las situaciones que no han dejado de existir en esa fecha, no hay incompatibilidad entre los párrafos 1 y 2 del artículo 70.  Por consiguiente, el párrafo 1 del artículo 70 no queda incluido en la excepción y no prevalece sobre el párrafo 2 del mismo artículo.

6.45
Esta interpretación tiene la ventaja de evitar todo conflicto entre los párrafos 1 y 2 del artículo 70, lo que es compatible con el concepto de la presunción contraria al conflicto, tal como existe en el derecho internacional público.

6.46
Nuestra interpretación se ve también confirmada por los antecedentes de la negociación.  Cuando se examinó la frase introductoria durante las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, el Presidente del Grupo de Negociación expresó:

"En la primera línea [del párrafo 2 del artículo 70], la frase inicial se modificaría para que rezara así:  'Salvo disposición en contrario [...]'  Esto aclararía que, por ejemplo, el artículo 18 del Convenio de Berna se aplica en virtud del párrafo 1 del artículo 9."

6.47
Por las razones expresadas anteriormente, no estamos de acuerdo en que la frase introductoria "[s]alvo disposición en contrario" del párrafo 2 del artículo 70 pueda interpretarse en el sentido de que se refiere al párrafo 1 del artículo 70.


Interpretación efectiva
6.48
Observamos que si aceptásemos el argumento del Canadá de que las patentes concedidas antes del 1º de enero de 1996 no están sujetas a las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC o de que el párrafo 1 del artículo 70 es una "disposición en contrario", los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC no hubieran tenido necesidad de precisar la naturaleza de las obligaciones de los Miembros con respecto a "toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo" en el párrafo 2 del artículo 70.  El argumento del Canadá haría que el párrafo 6 del artículo 70 fuera redundante o inútil.  No sería necesario establecer en el párrafo 6 que los Miembros no están obligados a aplicar normas relativas a las licencias obligatorias concedidas antes de la fecha en que el Acuerdo fue conocido.  Además, si el párrafo 1 del artículo 70 se interpretase en el sentido de que un Miembro no tiene obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC en cuanto a la propiedad intelectual cuya solicitud se presentó del 1º de enero de 1996, el párrafo 7 del artículo 70, que permite la modificación de las solicitudes de protección pendientes para reivindicar una protección mayor, resultaría inútil.

6.49
La interpretación del texto de un tratado que hace redundantes o inútiles determinadas disposiciones es contraria al principio de la interpretación efectiva.
  En el asunto Estados Unidos ‑ Gasolina, el Órgano de Apelación expresó que "[u]no de los corolarios de la 'regla general de interpretación' de la Convención de Viena es que la interpretación ha de dar sentido y ha de afectar a todos los términos del tratado.  El intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado".

6.50
Nuestra interpretación en el sentido de que el párrafo 1 del artículo 70 no está incluido en la frase introductoria "[s]alvo disposición en contrario [en el presente Acuerdo]" no hace que esa frase sea inútil.  En nuestra opinión, la referencia contenida en la frase introductoria del párrafo 2 del artículo 70 alude a la segunda frase del párrafo 2 y a los párrafos 4 y 6 del artículo 70.

6.51
Por todas las razones expuestas anteriormente, confirmamos nuestra constatación preliminar expuesta en el párrafo 6.36.

ii) El argumento de que el párrafo 2 del artículo 70 no incluye la obligación prevista en el artículo 33

6.52
El Canadá alegó asimismo que, incluso si el párrafo 2 del artículo 70 se interpretara en el sentido de que abarca las patentes existentes, las abarcaría con respecto al alcance de los derechos de patente establecidos en el artículo 28 y la obligación del apartado h) del artículo 31, pero no con respecto a la obligación de conferir la duración de la protección establecida en el artículo 33.  Este argumento se basa en el concepto de que, a diferencia de los derechos otorgados por una patente, que se refieren a la invención (materia), el período de protección es una "parte integrante" del acto de concesión y, por tanto, está sujeto a la disposición del párrafo 1 del artículo 70.
  Sin embargo, no podemos encontrar ningún mérito ni justificación para esta distinción en el Acuerdo sobre los ADPIC.  No se ha presentado ninguna prueba que explique por qué el "acto" administrativo de concesión de una patente, que confiere protección a las invenciones, impediría la aplicación del período de protección previsto en el artículo 33 a las patentes existentes, pero no de los derechos exclusivos establecidos en el artículo 28 y otras cuestiones previstas en la sección 5 de la Parte II del Acuerdo.

6.53
En nuestra opinión, los Miembros están obligados a cumplir todas las obligaciones pertinentes establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, con inclusión de las contenidas en la sección 5 de la Parte II, que exigen que los Miembros concedan protección mediante patente durante un período compatible con el requisito establecido en el artículo 33 con respecto a la "materia" existente "que esté protegida" en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección.  Ni la lectura textual ni la lectura contextual de la sección 5 de la Parte II apoyan el concepto de que se puede separar una obligación de la patente otorgada al titular del derecho o de que no es necesario que los Miembros cumplan todas las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las patentes.  Los titulares de patentes válidas en la fechas de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC tienen derecho a la protección de todos los derechos establecidos en el Acuerdo durante un período compatible con lo dispuesto en el artículo 33.

6.54
Nuestra interpretación se ve confirmada por la nota de pie de página 3 del Acuerdo sobre los ADPIC
, que forma parte del contexto global del párrafo 2 del artículo 70.  La redacción de la nota 3 sugiere que la protección concedida a los titulares de derechos de propiedad intelectual es amplia y no expresa ni da a entender que determinados derechos u obligaciones pueden separarse y considerarse aisladamente.  En particular, y en lo que resulta pertinente en la presente diferencia, la expresión "aspectos relativos [al] alcance" de los derechos de propiedad intelectual se refiere, entre otras cosas, a la duración de la protección y confirma que la duración de la protección (de una patente, entre otros derechos de propiedad intelectual) debe protegerse juntamente con los derechos exclusivos comprendidos en el alcance de una patente, según lo dispuesto en el artículo 28.

6.55
Por las razones expuestas anteriormente, constatamos que el Canadá debe aplicar la obligación prevista en el artículo 33 a las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley al 1º de enero de 1996, y confirmamos nuestra constatación preliminar expuesta en el párrafo 6.36.

3. Conclusión general con respecto al artículo 70

6.56
Constatamos que los Estados Unidos han establecido una presunción prima facie de que el párrafo 2 del artículo 70 se aplica a las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que estaban en vigor al 1º de enero de 1996 y, por tanto, exige que los países desarrollados Miembros apliquen las obligaciones pertinentes derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC a dichas invenciones a partir de esa fecha.  Por las razones expresadas anteriormente, rechazamos el argumento del Canadá de que la norma de no retroactividad consagrada en el párrafo 1 del artículo 70 sea la disposición aplicable a las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que estaban en vigor en la fecha de aplicación del Acuerdo con el fundamento de que dichas patentes habían sido concedidas de conformidad con un "acto administrativo" del Comisario de Patentes.  Por esta razón, el párrafo 1 del artículo 70 no prevalece ante el párrafo 2 del mismo artículo, a pesar de la frase introductoria "[s]alvo disposición en contrario".  También rechazamos el argumento del Canadá de que el párrafo 2 del artículo 70 no exige que los Miembros apliquen las obligaciones previstas en el artículo 33 a las invenciones protegidas por patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley.  Por lo tanto, confirmamos nuestra constatación de que, en el contexto de la presente diferencia, la "materia" se refiere a las invenciones que cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos en el párrafo 1 del artículo 27 y que las patentes constituyen una forma de protección de esas invenciones, con el resultado de que la expresión "materia […] que esté protegida", tal como se la emplea en el párrafo 2 del artículo 70 incluye las invenciones protegidas por patentes, esto es, las invenciones patentadas.  Habida cuenta de esta constatación, el Canadá estaba obligado a aplicar las obligaciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC, con inclusión de las establecidas en la sección 5 de la Parte II del Acuerdo, que comprende el artículo 33, a las invenciones protegidas por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que estaban en vigor el 1º de enero de 1996.

C. Conformidad del artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá con el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC
6.57
En la presente sección examinaremos si el artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá está en conformidad con el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Antes de evaluar la conformidad del artículo 45 con el artículo 33, se indican a continuación los principales argumentos expuestos por las partes.

1. Argumentos de las partes

6.58
Los Estados Unidos sostienen que el Acuerdo sobre los ADPIC exige que el Canadá confiera un período de protección mediante patente que tenga una duración de al menos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  Los Estados Unidos aducen que el significado liso y llano del artículo 33 indica que el período de protección establecido en el artículo 33 es un plazo mínimo y que esta interpretación se apoya contextualmente en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se dispone que "los Miembros podrán prever […], aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo".  Con respecto a las patentes cuyas solicitudes se presentaron antes del 1º de octubre de 1989 y que fueron concedidas en un plazo inferior a tres años por el Comisario de Patentes canadiense y que estaban en vigor en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados Unidos alegan que el Canadá infringe el artículo 33 y el párrafo 2 del artículo 70 porque el período de protección de 17 años contados desde la fecha de concesión de la patente, conferido por el artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá, expira a menudo antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6.59
Los Estados Unidos sostienen que el Canadá infringe el Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a todas y a cada una de las patentes cuyo período de protección es inferior a 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  En lo que respecta a las patentes expedidas después de un trámite de exactamente tres años, los Estados Unidos observan que no existe ninguna diferencia entre la duración de la protección conferida por el Canadá y la exigida por el Acuerdo sobre los ADPIC.  Los Estados Unidos observan que si una patente requirió más de tres años para su concesión la duración de la protección sería más larga que la exigida.

6.60
Refiriéndose a las cifras indicadas en el párrafo 2.10, los Estados Unidos observan que, al 1º de enero del año 2000, 66.936 patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley expirarían antes de la fecha en que expirarían si el Canadá hubiese conferido un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  Los Estados Unidos aducen que históricamente el 50 por ciento de las solicitudes de patentes presentadas en el Canadá corresponden a solicitantes estadounidenses.  Por lo tanto, los Estados Unidos estiman que bastante más de 33.000 titulares de patentes estadounidenses disponen actualmente de patentes cuya duración es inferior a la exigida por el Acuerdo sobre los ADPIC.

6.61
Los Estados Unidos observan que, en virtud de la Convención de Viena, "toda práctica ulteriormente seguida" en la aplicación de un Acuerdo puede establecer "el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado".  En este caso, según los Estados Unidos, la práctica estatal de otros países desarrollados Miembros de la OMC al aplicar los artículos 33 y 70 del Acuerdo sobre los ADPIC demuestra cuál es el período de protección mediante patente que otros Miembros han considerado exigidos legalmente por el Acuerdo sobre los ADPIC.  Los Estados Unidos observan a este respecto que, además de los propios Estados Unidos, Australia, Alemania, Grecia, Nueva Zelandia y Portugal han modificado sus leyes para ajustarse al período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6.62
El Canadá replica que el artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá ofrece a los titulares de derechos de patente una protección "efectiva" para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" que es "equivalente o superior" al período de protección del "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" ofrecido por el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

6.63
El Canadá alega que el artículo 33 no establece una protección mínima de 20 años para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" porque el período indicado en el artículo 33 se verá reducido por el trámite de los procedimientos razonables que son requisitos previos a la concesión de una patente.  Según el Canadá, el período de tiempo transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y la concesión de la patente es variable.  El Canadá afirma que el párrafo 2 del artículo 62 reconoce que el período indicado en el artículo 33 se verá reducido por los procedimientos razonables que constituyan requisitos previos a la concesión de una patente.

6.64
El Canadá aduce que cuando normalmente, como sucede en el Canadá con respecto a las patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley, se requieren cinco años para completar el procedimiento de examen de una patente cuyo período de protección está relacionado con la fecha de presentación de la solicitud, el período de exclusividad se verá reducido en consecuencia.  Como el período de examen de cinco años de duración es el período normal o promedio, el Canadá sostiene que se lo debe considerar como "un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente".

6.65
El Canadá sostiene que en los casos en que el período de protección se calcula a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el tiempo durante el cual un solicitante gozará del privilegio y los derechos de propiedad exclusivos conferidos por la patente después de su concesión será normalmente de 15 años.  El Canadá agrega que la protección podrá tener una duración mayor o menor en función de la duración del procedimiento de examen en cada caso particular.  Señala que, por otra parte, con arreglo al artículo 45 el solicitante que obtenga una patente gozará de 17 años de protección constante para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" conferidos por una patente.

6.66
El Canadá sostiene además que, como el período de protección "efectiva" de los derechos exclusivos conferidos por el artículo 45 es por lo general dos años más largo que el período de protección "efectiva" "normal o medio" conferido por el funcionamiento conjunto de los artículos 33 y 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, se puede decir que el artículo 33 y el artículo 45 son sustancialmente o "efectivamente" equivalentes y, por tanto, que el artículo 45 es compatible con la norma mínima prescrita en el Acuerdo sobre los ADPIC.

6.67
El Canadá aduce que, como el artículo 45 y el artículo 33 ofrecen un período equivalente de protección "efectiva", el Canadá ha actuado dentro del ámbito de libertad que el párrafo 1 del artículo 1 concede a los Miembros para "establecer […] el método adecuado para aplicar las disposiciones del […] Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos".

6.68
Los Estados Unidos alegan que el argumento canadiense relativo a la equivalencia es erróneo porque se basa en el período de protección "efectiva" "normal o medio" para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos".  Los Estados Unidos observan que el Canadá utiliza la metodología para el cálculo de promedios de dos maneras.  En primer lugar, aduce que como el período "normal o medio" de trámite de las solicitudes de patente presentadas con arreglo a la nueva Ley es de cinco años, el período de protección efectiva en el marco de un régimen de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud tendría "normalmente" un "promedio" de 15 años, lo que es inferior al período de 17 años previsto en la antigua Ley.  Los Estados Unidos señalan que el Canadá también utiliza la metodología de cálculo de promedios para formular la comparación opuesta, esto es, para sostener que el período "medio" de trámite de dos a cuatro años correspondientes a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley hace que cada una de estas patentes sea "equivalente al período […] normal o promedio […] y de hecho es […] más largo" que el período de protección "efectiva" exigido por el Acuerdo sobre los ADPIC.  Los Estados Unidos aducen que, empero, el hecho de que el Canadá se base en los períodos medios de trámite de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley y la nueva Ley significa inevitablemente que su análisis no tiene en cuenta las patentes cuyos períodos de trámite son diferentes de la media.  Los Estados Unidos sostienen que lo que importa es que cada una de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley cuyo trámite ha durado menos de tres años antes de su concesión por el Canadá tiene un período de protección que expira antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6.69
Los Estados Unidos alegan que, aunque la aplicación del artículo 45 ha causado de hecho perjuicio a los titulares de derechos estadounidenses, cabe observar que la mera posibilidad de que la disposición dé lugar a la denegación de un período de protección mediante patente que tenga el nivel previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC es suficiente para demostrar la violación de los artículos 33 y 70.  Además, los Estados Unidos hacen notar que, teniendo en cuenta que el Canadá no ha aplicado adecuadamente estas disposiciones, no es necesaria la prueba de un perjuicio comercial real, y la anulación o menoscabo se presumen.  Por último, los Estados Unidos sostienen que carece de pertinencia el hecho de que, en determinadas condiciones, el artículo 45 pueda dar lugar a la concesión de un período de protección a determinados titulares de derechos que sea más largo que el exigido por el Acuerdo sobre los ADPIC.  Los Estados Unidos aducen que el Canadá no puede basarse en el trato superior al nivel exigido por el Acuerdo sobre los ADPIC, dado a algunos titulares de patentes, para justificar su negativa a conceder a otros titulares de patentes el nivel previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC.

6.70
El Canadá sostiene que no alega que cuando se suman las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, que tienen períodos de protección presuntamente más cortos, a las patentes que tienen períodos de protección más largos y después se los divide adecuadamente, el promedio resultante es mayor que el período de protección mencionado en el artículo 33 y, por ende, es compatible con la norma del Acuerdo sobre los ADPIC.  El Canadá expresa asimismo que no alega que el "trato más favorable" concedido a las patentes que gozan de períodos de protección más largos compensa la presunta deficiencia de los períodos de protección otorgados a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, considerados insuficientes.

6.71
El Canadá sostiene que el artículo 45 de su Ley de Patentes no dispone que el período de protección expirará antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  El Canadá aduce que, con arreglo al artículo 45, había "disponible" un período de protección al menos igual (y a menudo más largo) que un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, sin excepciones ni discriminaciones, para todo solicitante de patente con arreglo a la antigua Ley que deseara calcular y obtener un período de protección sobre esa base.  Por consiguiente, el Canadá alega que el artículo 45 es compatible con el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

6.72
El Canadá señala que más del 60 por ciento de los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley obtuvieron u obtendrán períodos de protección iguales o superiores al período de protección previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC, de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  El 40 por ciento restante prefirió no aprovechar los retrasos disponibles para lograr períodos de protección que expirasen después de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  No obstante, el artículo 33 sólo exige que el período de protección de 20 años esté "disponible" ("available" en la versión inglesa).  El Canadá concluye que, como en las medidas canadienses relativas a la disponibilidad no existe ninguna discriminación entre los distintos solicitantes o solicitudes, lo que obtuvo el 60 por ciento de las solicitudes concedidas con arreglo a la antigua Ley estaba "disponible" para el 100 por ciento de las solicitudes presentadas con arreglo a la antigua Ley.

6.73
El Canadá sostiene que la duración de la protección mediante patente puede ser controlada estratégicamente por el solicitante a fin de obtener un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, retrasando el trámite de la patente.
  El Canadá señala que, en virtud del artículo 30 de la antigua Ley, los solicitantes pueden retrasar el trámite de la patente por un plazo de hasta 42 meses.  El artículo 73 prevé otros 12 meses de retraso.  Cuando los retrasos disponibles en virtud de los artículos 30 y 73 se suman al período de protección mediante patente de 17 años, la duración total de la protección disponible es de 21,5 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, además de otros retrasos que pueden producirse en el procedimiento de examen.

6.74
El Canadá sostiene que un período de protección mediante patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud ha estado disponible universalmente, y que el artículo 33 no exige que los Miembros impongan un período de protección mediante patente de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, contra la preferencia manifestada del solicitante.

6.75
El Canadá considera que ha actuado dentro del ámbito de libertad concedido a los Miembros por el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC para "establecer [...] el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos".  De forma compatible con el criterio jurídico establecido en el asunto India ‑ Patentes, el Canadá sostiene que el "medio" por el cual puso a disponibilidad el período de protección mediante patente previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC, de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, se proporcionó sobre una "sólida base legal".

6.76
Los Estados Unidos responden que la ley canadiense no brinda una sólida base legal para que los solicitantes de patentes que presentaron sus solicitudes antes del 1º de octubre de 1989 obtengan un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  Los Estados Unidos sostienen que las disposiciones legales citadas por el Canadá ‑los artículos 30 y 73 de la antigua Ley‑ no proporcionan esa base.

6.77
Los Estados Unidos aducen que un solicitante de patente con arreglo a la antigua Ley podía obtener un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud si abandonaba efectivamente la solicitud no sólo una vez, sino dos.  Además, sostienen los Estados Unidos, después de abandonar dos veces su solicitud durante un período de tiempo máximo, y después de haber activado nuevamente la misma, el solicitante debía dejar caducar esa solicitud, esperar un período de tiempo máximo y después volver a activarla por tercera vez.

6.78
Los Estados Unidos señalan que el párrafo 2) del artículo 30 de la antigua Ley dispone que la nueva activación de una solicitud de patente abandonada sólo se permitiría si el retraso "no se pudo razonablemente evitar".
  Los Estados Unidos sostienen que, lejos de brindar un derecho legalmente garantizado de retrasar una solicitud de patente, la ley canadiense prohíbe expresamente la utilización del abandono y nueva activación de la solicitud descritas por el Canadá cuando el retraso se podía razonablemente evitar.

6.79
Los Estados Unidos afirman que el Canadá sostiene básicamente que sus funcionarios encargados del examen de las patentes hacen caso omiso habitualmente de las disposiciones obligatorias del párrafo 2) del artículo 30 y asevera que su Comisario de Patentes no conoce ningún caso en que la nueva activación de la solicitud se haya jamás denegado.
  No obstante, los Estados Unidos observan que, con independencia de las prácticas seguidas por los funcionarios canadienses encargados de examinar las patentes, el párrafo 2) del artículo 30 exige inequívocamente que se deniegue la nueva activación de una solicitud cuando el retraso se podía razonablemente haber evitado.
6.80
Los Estados Unidos sugieren que los argumentos del Canadá son similares a los rechazados por el Grupo Especial y el Órgano de Apelación en el asunto India ‑ Patentes.
  Los Estados Unidos observan que en esa diferencia la India había alegado que determinadas "instrucciones administrativas" proporcionaban un "fundamento legal sólido para preservar la novedad y la prioridad de las solicitudes desde las fechas pertinentes de presentación y prioridad", a pesar de las disposiciones de la Ley de Patentes de la India que exigían que el Interventor de Patentes rechazara esas solicitudes.
  Los Estados Unidos señalan que el Órgano de Apelación examinó concretamente las disposiciones de la Ley de Patentes de la India y decidió lo siguiente:

"Coincidimos con el Grupo Especial en que estas disposiciones de la Ley de Patentes son obligatorias.  Y, al igual que el Grupo Especial, no estamos convencidos de que las "instrucciones administrativas" de la India tengan primacía sobre las disposiciones obligatorias contrarias a ellas de la Ley de Patentes."

6.81
Los Estados Unidos alegan que el párrafo 2) del artículo 30 de la antigua Ley dispone obligatoriamente que las solicitudes abandonadas sólo pueden volverse a activar si el retraso no se ha podido "razonablemente evitar".  Por consiguiente, el procedimiento con arreglo al cual el Canadá alega que ponía a disposición un período de protección mediante patente de 20 años está prohibido por la propia ley en la que el Canadá funda su argumento.

2. Evaluación del Grupo Especial

6.82
En esta sección del Informe, examinaremos la obligación establecida en el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC a fin de determinar si el artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá está en conformidad con dicho artículo 33.  Posteriormente examinaremos si el texto o el contexto del artículo 33 autoriza al Canadá a utilizar el concepto de protección "efectiva" o de "privilegio y derechos de propiedad exclusivos" para sostener que existe equivalencia entre el período de protección puesto a disposición por el artículo 45 y el previsto en el artículo 33.  También evaluaremos la utilización hecha por el Canadá del período medio de trámite de las patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley y la antigua Ley para apoyar su argumento de que el período de protección puesto a disposición en virtud del artículo 45 es equivalente o superior al período de protección conferido por el artículo 33.  Después examinaremos si la protección "conferida" por el artículo 45 ("available" en la versión inglesa), tal como se utiliza este término en el artículo 33, expira o no antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

a) Examen de la reclamación de los Estados Unidos en relación con el artículo 33

6.83
Los Estados Unidos alegaron que el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que el Canadá proporcione un período de protección mínimo que no expire "antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud" a todas las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley.  Los Estados Unidos sostienen que el período de protección de 17 años calculado desde la fecha de concesión de la patente es incompatible con el artículo 33 porque las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley a menudo expiran antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6.84
El artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC establece lo siguiente:

"La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud."

6.85
El texto del artículo 33 exige que los Miembros confieran a las patentes una "duración de la protección" que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  El empleo de la expresión "no expirará antes" sugiere que el período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud es un período de protección mínimo que deben conferir los Miembros a las patentes.  Esta interpretación del artículo 33 se ve respaldada por el hecho de que la redacción de los textos hacen referencia corrientemente a un plazo mínimo cuando se refieren a la duración de la protección relativa al derecho de autor, las marcas de fábrica o de comercio, los dibujos o modelos industriales y los esquemas de trazado de los circuitos integrados, estableciendo que la duración de la protección será de "no menos de 50 años"
, de "no menos de siete años"
, de "10 años como mínimo"
 y "no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro"
, respectivamente.

6.86
La interpretación según la cual el artículo 33 es una norma mínima relativa a la expiración de la duración de la protección conferida ("norma mínima") también es respaldada por el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que forma parte del contexto del artículo 33.  El párrafo 1 del artículo 1 dispone lo siguiente:

"Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo.  Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones de mismo.  […]" (cursivas añadidas)

6.87
El párrafo 1 del artículo 1 confirma que el Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo de normas mínimas en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual.  En virtud del párrafo 1 del artículo 1 los Miembros pueden, sin estar obligados a ello, aplicar una norma más estricta para la protección de los derechos de propiedad intelectual siempre que tales medidas no infrinjan ninguna de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.  La lectura textual del párrafo 1 del artículo 1 sugiere que los Miembros deben "aplicar", entre otras disposiciones, el artículo 33, que los obliga a conferir una duración de la protección mediante patente que no expire antes de transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6.88
Al conferir un período de protección de 17 años contados desde la fecha de concesión para las patentes cuyas solicitudes se presentaron antes del 1º de octubre de 1989, el artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá no cumple aparentemente la norma mínima del artículo 33 en todos los casos.  Esto se ve confirmado por las cifras presentadas por el Canadá, que muestran que, al 1º de enero del año 2000 aún estaban vigentes aproximadamente 66.936 patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, que representaban aproximadamente el 40 por ciento del total de 169.966 patentes expedidas de conformidad con la antigua Ley y que expirarían antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.
  Carece de importancia el hecho de que "un número muy grande" de patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, que representaba el 60 por ciento de todas las patentes expedidas de conformidad con la antigua Ley, tendrían fechas de expiración que superarían entre dos y cinco años el período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud
 y que el 84 por ciento de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley expirarían durante el 19º año siguiente a la fecha de aplicación
 porque la norma mínima relativa al período de protección, establecida en el artículo 33, establece un plazo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y coincidimos con los Estados Unidos en que, de conformidad con esta norma mínima relativa al período de protección, incluso si hubiera una única patente cuyo período de protección expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, se debería considerar que el artículo 45 es incompatible con el artículo 33.

6.89
Como el artículo 33 obliga a los Miembros a conferir un período de protección mínimo que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y como las cifras estadísticas precedentes demuestran que existe un número de hasta 66.936 patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que existían en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC -y que seguían existiendo el 1º de enero del año 2000- que expirarían antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, a pesar del pago de todas las tasas de mantenimiento, constatamos con carácter preliminar que el artículo 45 es incompatible con el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC. 

b) Examen del argumento del Canadá sobre la equivalencia

i) El período de protección "efectiva" para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos"

6.90
El Canadá expuso el argumento de que el artículo 45 está en conformidad y es compatible con el artículo 33 porque el plazo de 17 años de protección "efectiva" otorgada al "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" por las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley es "equivalente o superior" al período de "privilegio y derechos de propiedad exclusivos" otorgado por el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.
  El Canadá formuló este argumento basándose en el hecho de que el período que transcurre entre la fecha de presentación de la solicitud y la expedición de la patente reduce necesariamente el período de protección mediante patente en los casos en que, como sucede en el artículo 33, el período de protección se calcula a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
  Como el tiempo que transcurre entre la fecha de presentación de la solicitud y la expedición de la patente tiene en el Canadá un promedio de cinco años, el Canadá sostuvo que el titular de un derecho de patente obtendrá sólo 15 años de "privilegio y derechos de propiedad exclusivos" con arreglo a un sistema que otorgue un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, mientras que el artículo 45 otorga al solicitante que obtiene una patente un período constante de 17 años de protección para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos".

6.91
El Canadá sostuvo que, como el período de tiempo que transcurre entre la fecha de presentación de una solicitud y la fecha de expedición de la patente varía, el período de protección mediante patente previsto por el artículo 33 no es un período mínimo fijo de 20 años, sino "un período variable inferior a 20 años".
  El Canadá adujo que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC sabían que el período de protección sería "un período variable inferior a 20 años", lo que se deduce del hecho de que el párrafo 2 del artículo 62 exige que los procedimientos correspondientes al otorgamiento o registro de los derechos de propiedad intelectual se realicen "dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente".

6.92
No hay ningún apoyo textual o contextual para la interpretación canadiense de que el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros otorguen a los titulares de derechos de patente un período de protección "efectiva" para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos".  El texto liso y llano del artículo 33 dispone que la "protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud".  Interpretar que el texto del artículo 33 significa un período de protección "efectiva" para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos" exigiría que el intérprete del tratado leyera en el texto palabras que no están en él
 y, como observó el Órgano de Apelación en el asunto Japón ‑ Bebidas alcohólicas
, ello sería contrario a la norma según la cual "la interpretación se basará fundamentalmente en el texto del tratado".
  La interpretación del Canadá daría lugar a resultados no razonables, según los cuales un período de protección mediante patente que expirase antes de transcurridos 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud estaría en conformidad con el artículo 33.

6.93
El Canadá alega asimismo que podría mantener el período de protección de 17 años contados desde la fecha de concesión de la patente previsto en la antigua Ley, al aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC, basándose en la libertad concedida a los Miembros por el párrafo 1 del artículo 1 para "establecer [...] el método adecuado para aplicar las disposiciones del [...] Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos".  El Canadá formula este argumento porque, en su opinión, las "disposiciones [del] Acuerdo" pertinentes en este caso sólo exigen un período variable de protección efectiva, que se puede deducir de la interpretación conjunta del artículo 33 y del párrafo 2 del artículo 62, lo que eliminaría las obligaciones relativas a las fechas de comienzo o de expiración.

6.94
Nuestra opinión es diferente.  El artículo 33 contiene una obligación relativa a la fecha más temprana de expiración de las patentes que se puede establecer, y el párrafo 2 del artículo 62 contiene una obligación distinta que prohíbe los procedimientos de adquisición de patentes que den lugar a que se acorte injustificadamente el período de protección.  Reconocemos que el texto de estas dos disposiciones permite cierto acortamiento.  No obstante, el párrafo 1 del artículo 1 autoriza a los Miembros a establecer libremente el método adecuado para aplicar esos dos requisitos específicos, pero no para hacer caso omiso de uno de ellos en la aplicación de otra supuesta obligación relativa a la duración de la protección efectiva.

6.95
Por otra parte, el párrafo 2 del artículo 62 no respalda el argumento del Canadá de que su obligación consiste en conferir un período de protección cuya duración total sea equivalente a un período variable de protección real o efectiva con arreglo a la "fórmula" de los 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  El párrafo 2 del artículo 62 sólo se refiere a la "adquisición" de un derecho de propiedad intelectual y a los procedimientos de "otorgamiento o registro", todo lo cual se refiere al comienzo del período de protección conferido y no a su fecha de expiración.  Esa disposición reconoce cierto acortamiento del período de protección que puede ocurrir debido a su inicio tardío, pero no admite la reducción en ningún otro momento de ese período, incluida su fecha de expiración.  Esto se aplica a fortiori si se tiene en cuenta el requisito expreso del artículo 33 relativo a la fecha de expiración.  El Canadá mencionó también los párrafos 1 y 4 del artículo 62, que establecen procedimientos que pueden poner fin a la protección de determinadas invenciones en el caso de que no se paguen las tasas de mantenimiento o por revocación o cancelación, antes de la expiración del período de protección conferido.
  Éstos son precisamente los procedimientos involucrados en la palabra "conferida" ("available" en la versión inglesa) del artículo 33, y que se deben tener en cuenta al calcular la duración de la protección conferida.  Por consiguiente, constatamos que la defensa del Canadá basada en la "equivalencia" de los períodos de protección no modifica nuestra constatación de que el artículo 45 es incompatible con el artículo 33.

ii) Período "normal o medio" de trámite

6.96
El Canadá hizo referencia al período "medio" de trámite de las patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley para respaldar su argumento de que el período de protección "efectiva" conferido por el artículo 45 es equivalente o superior al período de protección conferido por el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.
  Consideramos que esto, juntamente con los factores mencionados por ambas partes en sus respuestas respectivas a la pregunta Nº 1 del Grupo Especial, puede ayudarnos a interpretar la expresión "que el período de protección se acorte injustificadamente", que figura en el párrafo 2 del artículo 62.  Sin embargo, teniendo en cuenta nuestras constataciones de los párrafos 6.94 y 6.95, no es menester que decidamos qué constituye un acortamiento injustificado.

6.97
Observamos que el Canadá hizo referencia a las estadísticas relativas al período medio de trámite de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, que hemos citado en los párrafos 2.6 a 2.11 del presente Informe, según las cuales se había conferido a aproximadamente el 60 por ciento de las patentes y solicitudes de patente tramitadas con arreglo a la antigua Ley ‑tanto al 1º de octubre de 1996 como al 1º de noviembre de 1999‑ un período de protección que expiraba en una fecha posterior a la exigida por el artículo 33, mientras que no se había conferido tal período a aproximadamente el 40 por ciento de ellas.  Observamos también que el Canadá ha hecho hincapié en que no alegaba que el artículo 45 fuera compatible con el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC basándose en que el promedio global de los períodos de protección correspondientes a las patentes y solicitudes de patentes tramitadas con arreglo a la antigua Ley que estaban en vigor en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC cumplían la norma mínima del artículo 33.
  No obstante, consideramos útil descartar en los párrafos siguientes toda idea de que se puedan utilizar cifras promedio para justificar el argumento de la equivalencia, teniendo en cuenta especialmente que el Canadá se basa en el período medio de trámite de las patentes concedidas con arreglo a la nueva Ley para respaldar su argumento de que el período de protección conferido con arreglo al artículo 45 es equivalente o superior al período de protección conferido por el artículo 33, y teniendo en cuenta además que el Canadá utiliza el período medio de trámite de dos a cuatro años de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley para formular la misma alegación en relación con el artículo 33.

6.98
Tenemos presente que el Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos ‑ Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 rechazó "toda idea de compensar el trato menos favorable [...] con el trato más favorable", así como su declaración de que el trato más favorable sólo debería ser tomado en consideración si siempre compensara el elemento de trato menos favorable.
  Concretamente, el Grupo Especial

"[...] rechazó toda idea de compensar el trato menos favorable dado a unos productos con el trato más favorable dado a otros.  Si se aceptara esa noción, se autorizaría a las partes contratantes a incumplir la mencionada obligación en un caso, o incluso con respecto a una parte contratante, basándose en que concedían un trato favorable en algunos otros casos, o a otra parte contratante.  Esa interpretación produciría una gran incertidumbre acerca de las condiciones de competencia entre los productos importados y los nacionales y frustraría así el propósito al que responde el artículo III."

6.99
Existen entre las patentes diferentes períodos de trámite porque el período de examen requerido para analizar los criterios establecidos en el párrafo 1 del artículo 27 a los efectos de la patentabilidad varía entre los distintos campos tecnológicos.  Estas diferencias existen también en el Canadá, donde la autoridad encargada de las patentes "normalmente necesita entre dos y cuatro años para llevar a cabo el procedimiento de examen".
  Mediante un simple cálculo aritmético se llega a la conclusión de que si una patente concedida con arreglo a la antigua Ley requirió dos años de trámite para su expedición, su período de protección, calculado desde la fecha de presentación de la solicitud, expiraría después de transcurridos 19 años ‑y no 20‑ contados desde la fecha de presentación de la solicitud, que es la fecha de expiración más temprana que se debe conferir con arreglo al artículo 33.  Para cumplir la norma enunciada en el caso asunto Estados Unidos ‑ Artículo 337, todas las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley deberían haber tenido un período de protección que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  No cabe suponer que todas las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley tuvieron un período de trámite de tres años o más y, por tanto, un período de protección que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud porque una cifra promedio de dos a cuatro años abarca necesariamente períodos más breves, que dan lugar a patentes con un período de protección que expiraría antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  De hecho, las partes coinciden en que muchas de las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, incluidas muchas que aún están en vigor, expirarán antes de transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6.100
Por lo tanto, incluso si se pudiera interpretar que el artículo 33 autoriza a los Miembros a conferir un período de protección "efectiva" mediante patente para el "privilegio y los derechos de propiedad exclusivos", no consideramos justificado ningún argumento en el sentido de que el artículo 45 confiere un período equivalente o superior al período de protección prescrito en el artículo 33, sobre la base de un período medio de trámite y una fecha de expiración resultante de la protección conferida por el artículo 45.  Con respecto al argumento relativo a la equivalencia, constatamos que el período de protección previsto en el artículo 45 es incompatible con la norma mínima del artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC porque en el cálculo del período medio de protección efectiva existen patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley que tienen un período de protección que expira antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

c) Examen del argumento del Canadá relativo a la "disponibilidad"

6.101
Para determinar si el Canadá confirió un período de protección que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, examinaremos en primer lugar el sentido corriente de la palabra inglesa "available" en su contexto.  Después examinaremos si los retrasos sugeridos dan lugar a que el período de protección "se acorte injustificadamente", según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 62, y si constituyen procedimientos "innecesariamente complicados o gravosos" según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 41, incorporado por la referencia existente en el párrafo 4 del artículo 62.  Posteriormente, evaluaremos el mérito del argumento canadiense, de que antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC en el Canadá, se confería un período de protección que no expiraba antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

i) ¿Cabe considerar que la protección conferida ("available") por el artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá no expiraba antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud?

6.102
Como la obligación del intérprete de un tratado consiste en primer lugar en interpretar el texto atendiendo a su sentido corriente, en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin, examinaremos en primer lugar el sentido corriente de la palabra "available", tal como se la emplea en la versión inglesa del artículo 33.  En el Black's Law Dictionary se define la palabra "available" como "having sufficient force or efficacy;  efectual;  valid" 
 y la palabra inglesa "valid" significa a su vez "having legal strengh or force [...] incapable of being rightfully overthrown or set aside".
  El significado de la palabra "available", según el diccionario, sugeriría que los titulares de patentes disponen de pleno derecho de un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6.103
Nos referiremos en primer lugar a la explicación ofrecida por el Canadá, de que un solicitante de patente podría obtener retrasos informales simplemente solicitando al funcionario encargado del examen de las patentes "que colocara la solicitud en un lugar más retrasado en la fila de solicitudes en espera del examen".
  Estos retrasos informales, según el Canadá, eran concedidos sin excepción, y con carácter discrecional, por el funcionario encargado del examen de las patentes.
  Según el argumento del Canadá, un solicitante de patente debería recurrir a tácticas dilatorias para obtener el período de protección estipulado en el Acuerdo sobre los ADPIC, que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  Aunque el Canadá ha afirmado que esas peticiones de retrasos nunca se han denegado, resulta evidente que el funcionario encargado del examen de las patentes tenía facultades discrecionales para conceder o no el retraso necesario a fin de que el solicitante de la patente pudiera prolongar la duración de la protección mediante patente a fin de que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  En resumen, con arreglo a la antigua Ley estos retrasos informales no se concedían a los solicitantes de patentes de pleno derecho.

6.104
El Canadá sostuvo que, además de la posibilidad de solicitar informalmente los retrasos al funcionario encargado del examen de las patentes, existen retrasos establecidos en la ley que un solicitante de patente puede utilizar para obtener un período de protección de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.
  Según el Canadá, el párrafo 1) del artículo 30 prevé un plazo de 12 meses para completar el trámite de una solicitud después de su presentación, y de 6 meses para tramitar la solicitud después del aviso de que el funcionario encargado del examen de las patentes ha adoptado medidas.  La solicitud se considera abandonada si no se cumplen estos dos plazos.  El párrafo 2) del artículo 30 otorga al solicitante otro retraso, al establecer un período de 12 meses para volver a activar una solicitud abandonada.  Sumando los 12 meses correspondientes al trámite de la solicitud más otros 12 meses para volver a activarla en el caso de que no se haya tramitado la solicitud dentro del período fijado, más 6 meses para proseguir el trámite y otros 12 meses para volver a activar la solicitud si no se ha realizado el trámite dentro del plazo de 6 meses, el total de los retrasos es de 42 meses, o sea de 3 años y medio.

6.105
El artículo 73 de la antigua Ley prevé un segundo retraso legal.  Este artículo establece un plazo de hasta 6 meses para pagar las tasas prescritas, previo aviso dado bajo pena de caducidad.  Una solicitud declarada caduca se puede restablecer, pagando las tasas estipuladas, dentro de los 6 meses posteriores a la fecha en que se debió efectuarse el pago.  Por lo tanto, se dispone de otro año de retraso con respecto a la fecha de presentación de la solicitud.  Si se suman los retrasos disponibles en virtud de los artículos 30 y 70 al período de protección de 17 años establecido para las patentes, el retraso total disponible legalmente es de 21,5 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  El período total de retraso de 54 meses no incluye el tiempo necesario para que el funcionario encargado de examinar las patentes lleve a cabo el examen de la solicitud ni otros retrasos que puedan resultar de la petición de otras informaciones.

6.106
Para utilizar los retrasos legales previstos en el párrafo 2) del artículo 30 y el artículo 73, el solicitante de una patente tendría efectivamente que abandonar su solicitud, volver a activar la solicitud abandonada y luego dejarla  caducar nuevamente para después activarla por tercera vez, a fin de obtener el período de protección establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC, que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  Como el solicitante de una patente no puede conocer el tiempo que empleará el funcionario para examinar la solicitud de patente, dicho solicitante no puede saber con certeza cuántas veces tendría que abandonar la solicitud para obtener un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

6.107
Se desprende claramente del texto legal que la facultad de volver a instar el trámite de una solicitud abandonada, conforme al párrafo 2) del artículo 30, sólo estaba al alcance del solicitante si su incumplimiento de los plazos previstos en la antigua Ley "no se pudo razonablemente evitar".  El Canadá admite que el Comisario de Patentes podría haber denegado la nueva activación de una solicitud si el solicitante indicaba que el móvil que lo había llevado a no cumplir los plazos previstos en la antigua Ley era retrasar la expedición de la patente a fin de obtener un período de protección que expirase 20 años después de la fecha de presentación de la solicitud.  Por lo tanto, dicho solicitante habría tenido efectivamente que ocultar su motivación y exponer otra explicación del hecho de no haber cumplido los plazos, a fin de tener derecho a la nueva activación de la solicitud.  No obstante, el Canadá sostuvo que nunca se denegó una petición de volver a activar una solicitud.

6.108
El empleo de la palabra "may" en el texto del artículo 73 de la Ley indica que el Comisario de Patentes tenía facultades discrecionales para volver a activar las solicitudes caducadas y que podía negarse a ejercitar esas facultades en determinadas circunstancias.

6.109
Constatamos que el carácter discrecional de las facultades del funcionario encargado del examen de las patentes para conceder retrasos informales y también las atribuciones del Comisario de Patentes para conceder retrasos legales a fin de permitir que los solicitantes de patentes obtengan un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud no confiere de pleno derecho a los solicitantes de patentes el período de protección exigido por el artículo 33.

6.110
Además de la interpretación de que los titulares de patentes tienen derecho a un período de protección mediante patente que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud según lo dispuesto en el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, observamos que la utilización y la omisión de la palabra "available" en el texto inglés de otras disposiciones relativas a la duración de la protección en todo el Acuerdo proporciona una explicación contextual plausible que se puede utilizar en el artículo 33.  En nuestra opinión, la palabra "available" utilizada en el artículo 33 refleja probablemente el hecho de que los titulares de patentes deben pagar tasas periódicamente para mantener la duración de la protección, y que las autoridades encargadas de las patentes deben poner esos períodos a disposición de los titulares de patentes que ejerciten su derecho a mantener los derechos exclusivos conferidos por una patente.  Tal interpretación se ve respaldada por el artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC, aplicable a la duración de la protección de los dibujos y modelos industriales, en cuya versión inglesa se emplea la palabra "available" para reflejar el hecho de que los titulares de dibujos y modelos industriales en algunos Miembros deben pagar tasas de mantenimiento para conservar el período de protección, mientras que la palabra "available" no se utiliza en el artículo 18 en relación con la duración de la protección de las marcas de fábrica o de comercio porque el período de protección de siete años se refiere a la duración del registro inicial, durante cuyo transcurso no es necesario que el titular de una marca de fábrica o de comercio pague tasas para renovar o mantener la duración de la protección.  El párrafo 1 del artículo 38, relativo a la duración de la protección de los esquemas de trazado para los que se exija el registro, no contiene la palabra "available" porque el período de protección de 10 años no requiere que los titulares del derecho renueven o mantengan la duración de la protección durante el período de 10 años.  De modo análogo, no se utiliza la palabra "available" con respecto a la duración de la protección del derecho de autor y derechos conexos, ni de los esquemas de trazado que no exigen el registro como condición para la protección, porque no existen requisitos formales para obtener dicha protección.

6.111
Teniendo en cuenta las diversas razones expuestas anteriormente, confirmamos nuestra constatación de que el artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá no confiere un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y, por tanto, es incompatible con el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

ii) ¿Es compatible con el artículo 62 el recurrir a retrasos informales y legales?

6.112
Teniendo en cuenta que el Canadá alegó que un período de protección mediante patente de 17 años contados desde la fecha de concesión podría considerarse compatible con el artículo 33 dadas las disposiciones sobre los procedimientos de adquisición y mantenimiento que figuran en la Parte IV del Acuerdo sobre los ADPIC, que permiten una cierta demora en la concesión de los derechos, consideramos que los procedimientos en los que se basa el Canadá también deben ser evaluados en relación con la Parte IV del Acuerdo sobre los ADPIC, aplicable a las patentes concedidas después de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate.

6.113
Además de carecer de apoyo en el texto y de incluir en éste palabras y conceptos que no forman parte de él, el exigir a los solicitantes que recurran a los retrasos sugeridos para obtener un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud contradice la idea de fomentar el trámite y el examen rápidos y diligentes de las patentes, según lo previsto en el artículo 33 y en los párrafos 1 y 4 del artículo 62.

6.114
El párrafo 1 del artículo 62 establece:

"Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables.  Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo."  (cursivas añadidas)

6.115
Si bien puede ser exacto que en muchos casos un solicitante puede obtener un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud recurriendo a retrasos en el trámite los tipos de retrasos descritos por el Canadá no parecen constituir procedimientos razonables porque no están vinculados a razones válidas requeridas para lograr un examen adecuado, sino que se relacionan simplemente con el cumplimiento artificial del requisito del artículo 33.  En nuestra opinión, exigir a los solicitantes que recurran a retrasos tales como el abandono, la nueva activación de la solicitud, la falta de pago de las tasas y la omisión de responder al informe del funcionario encargado del examen de las patentes con la única finalidad de obtener un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud constituiría un procedimiento no razonable, incompatible con la obligación que impone al Canadá el párrafo 1 del artículo 62.

6.116
El párrafo 4 del artículo 62 establece lo siguiente:

"Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual [...] se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41."

El párrafo 2 del artículo 41 dispone:

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

6.117
A nuestro juicio, exigir a los solicitantes que recurran a retrasos tales como el abandono, la nueva activación de la solicitud, la falta de pago de las tasas y la omisión de respuesta al informe del funcionario encargado del examen de las patentes sería incompatible con el principio general de que los procedimientos no deben ser innecesariamente complicados, según se expresa en el párrafo 2 del artículo 41, aplicable a los procedimientos de adquisición en virtud del párrafo 4 del artículo 62.  Por su propia naturaleza, esos retrasos, que no se vinculan a ninguna razón válida relacionada con el procedimiento de examen y concesión, serían incompatibles con el principio general de que los procedimientos no deben comportar "retrasos innecesarios", según se expresa en el párrafo 2 del artículo 41, aplicable a los procedimientos de adquisición en virtud del párrafo 4 del artículo 62.

6.118
Hemos observado en los párrafos 6.107 y 6.108 supra que la nueva activación y el restablecimiento de solicitudes por el Comisario de Patentes en virtud del párrafo 2) del artículo 30 y el artículo 73 eran en todo momento facultades discrecionales y no correspondían de pleno derecho a los solicitantes de patentes.  No obstante, el Canadá alegó que, pese al empleo de la palabra "may" en el artículo 73, el pago de las tasas requeridas hacía posible que el solicitante obtuviera la nueva activación de su solicitud de patente de pleno derecho.  En otros términos, si el Comisario de Patentes ejercitase sus facultades discrecionales para denegar el pedido de nueva activación de la solicitud, el solicitante debería pagar una tasa adicional e iniciar un proceso legal contra el Comisario ante un tribunal a fin de obtener un período de protección que expirase 20 años después de la fecha de presentación de la solicitud.  Consideramos que las posibles exigencias de que el solicitante inicie un proceso para obtener un mandamiento y pague tasas adicionales constituyen una violación del principio general de que los procedimientos no deben ser "innecesariamente complicados o gravosos", según lo expresado en el párrafo 2 del artículo 41, aplicable a los procedimientos de adquisición en virtud del párrafo 4 del artículo 62.

6.119
No cabe esperar que un solicitante de patente recurra a tácticas procesales que produzcan resultados incompatibles con lo dispuesto en los párrafos 1 y 4 del artículo 62 para obtener los derechos que le acuerda el artículo 33.  No es procedente basarse en estos procedimientos para responder a una alegación de infracción de otro artículo del Acuerdo.

iii) ¿Se puede haber conferido ("made available") un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, de conformidad con el artículo 33, antes de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC?

6.120
Se ha convenido en que la presente diferencia sólo se refiere a las patentes concedidas antes del 1º de octubre de 1992, ya que todas las patentes concedidas posteriormente con arreglo a la antigua Ley tendrían derecho a un período de protección más largo que el previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC (véase el párrafo 6.6 supra).  Como el argumento del Canadá en el sentido de que el período de protección mediante patente exigido se había puesto a disposición ("was available" en la versión inglesa) se basa en procedimientos anteriores a la concesión de la patente, resulta evidente que la supuesta disponibilidad se refiere a opciones que estaban a disposición de los solicitantes de patentes antes del 1º de octubre de 1992, es decir, antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC.  El Canadá opina que, si bien el artículo 33 era aplicable a las invenciones protegidas en los países desarrollados Miembros al 1º de enero de 1996, sería "suficiente que el período de protección estuviese disponible en el momento en que se presentó la solicitud de patente".
  No estamos de acuerdo con esta opinión.  De conformidad con el párrafo 1 del artículo 65, el Canadá quedó obligado a aplicar el artículo 33 el 1º de enero de 1996.  Según nuestro criterio, ningún Miembro puede aplicar una obligación haciendo referencia a una situación que había dejado de existir con respecto a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley en el momento en que se hizo aplicable la obligación de conferir un período de protección que no expirase antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  En consecuencia, la supuesta disponibilidad en el Canadá, antes del 1º de octubre de 1992, de un período de protección que cumplía el requisito descrito en el artículo 33 es insuficiente para dar cumplimiento a la obligación del Canadá de aplicar el artículo 33 a partir del 1º de enero de 1996.

6.121
Del mismo modo, aunque los solicitantes de patentes con arreglo a la antigua Ley antes del 1º de octubre de 1992 pudieran obtener un período de protección mediante patente que expirase en un plazo de 20 años o más contados desde la fecha de presentación de la solicitud, recurriendo a retrasos informales en el trámite de la patente y a procedimientos legales de nueva activación y restablecimiento de la solicitud, esos solicitantes no podían haber sabido que tenían derecho a que se les confiriese ese período de protección porque el Acuerdo sobre los ADPIC aún no había entrado en vigor o ni siquiera se había concluido.  Por lo tanto, la decisión de muchos de esos solicitantes de patentes de no procurar tales retrasos se adoptó sin tener ese conocimiento y no puede ser considerada como una decisión de renunciar al derecho de obtener un período de protección que expirase después de lo previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC.

VII. conclusiones y recomendación

7.1
Sobre la base de las constataciones precedentes, concluimos que:


i)
la referencia contenida en el párrafo 2 del artículo 70 a la "materia […] que esté protegida" en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC incluye las invenciones que están actualmente protegidas mediante patente con arreglo al artículo 45 y que estaban protegidas mediante patente al 1º de enero de 1996, y esto no se ve afectado por el párrafo 1 del artículo 70;  y


ii)
el artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá no confiere un período de protección que no expire antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, según lo dispuesto en el artículo 33.

7.2
Por consiguiente, el Grupo Especial recomienda que el Órgano de Solución de Diferencias pida al Canadá que ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo sobre la OMC.

� WT/DS170/1;  IP/D17, 10 de mayo de 1999.





� WT/DS170/2, 15 de julio de 1999.





� WT/DS170/3, 25 de octubre de 1999.





� Ley de Patentes canadiense, R.S.C., capítulo P-4, artículo 45 (1985).





� El artículo 46 establece lo siguiente:





"1)	Para conservar los derechos concedidos por la patente, el titular de una patente expedida por la Oficina de Patentes en virtud de la presente Ley después de la entrada en vigor de este artículo deberá pagar al Comisario las tasas que se determinen, con respecto a dichos períodos.


2)	Si las tasas que se deben pagar con arreglo al párrafo 1) no se pagan dentro del término previsto en el reglamento, se considerará que el plazo de duración de la patente ha expirado al vencimiento de aquel término."





� S.C. 1987, capítulo 41, artículos 46 y 47.  La parte pertinente se reproduce en la Prueba documental Nº 3 del Canadá.





� Prueba documental Nº 3 del Canadá.  La cláusula 27 del Proyecto se convirtió en el artículo 27 al ser promulgada como parte de la Ley que modificó la Ley de Patentes.





� Por motivos relacionados con problemas que afectaban a la entrada de datos de las fechas de presentación de solicitudes, la fecha empleada para el examen fue en realidad el 1º de octubre de 1996.  No obstante, teniendo en cuenta el número de patentes expedidas en el Canadá anualmente, el Canadá considera que las estadísticas basadas en la fecha del 1º de octubre de 1996 pueden sustituir fiablemente a las estadísticas que hubieran resultado aplicables con respecto al 1º de enero de 1996 si los datos hubieran estado disponibles.  Véase la Prueba documental Nº 8 del Canadá, párrafos 13 y 15.





� El plazo total de 60 meses tiene tres componentes.  El primero incluye el período transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que el solicitante pide que se realice el "examen" y paga la tasa correspondiente.  El lapso transcurrido entre esas dos fechas ha tenido, durante los últimos 10 años, un promedio de aproximadamente 15 meses.  Siempre que el solicitante pida que su solicitud se adelante en la fila de espera y pague las tasas de mantenimiento, el segundo componente incluye el tiempo de espera en dicha fila hasta que haya un funcionario disponible para realizar el examen.  Durante los últimos 10 años, esta fila de espera ha durado un promedio aproximado de 24 meses.  El último componente abarca el tiempo del "examen";  este período ha tenido una media de aproximadamente 20 meses.





� Primera comunicación del Canadá, párrafo 128;  respuesta del Canadá a la pregunta Nº 23 del Grupo Especial.





� WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de mayo de 1997, página 16.





� Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena, el 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331; (1969) 8 International Legal Materials 679.


� Informe del Órgano de Apelación en el asunto India � Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura ("India - Patentes"), WT/DS50/AB/R, adoptado el 16 de enero 1998, párrafo 29.





� WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 mayo de 1996, página 21.  Véase también el Informe del Órgano de Apelación en el asunto Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas ("Japón � Bebidas alcohólicas"), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996, página 14;  Informe del Órgano de Apelación en el asunto India � Patentes, supra nota de pie de página 13, párrafo 46;  Informe del Órgano de Apelación en el asunto Comunidades Europeas � Clasificación aduanera de determinado equipo informático, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, adoptado el 22 de junio de 1998, párrafo 84;  e Informe del Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos � Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón, WT/DS58/AB/R, adoptado el 6 de noviembre de 1998, párrafo 114.





� Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta Nº 7 del Grupo Especial;  segunda comunicación oral de los Estados Unidos, párrafo 18.





� The New Oxford Dictionary of English, (Oxford University Press, 1998), página 1849.





� Los Estados Unidos señalaron que la "materia" es aquello que tiene o puede tener derecho a protección como propiedad intelectual, tal como las "emisiones que pueden ser objeto del derecho de autor, los signos que pueden ser objeto de una marca de fábrica o de comercio y las invenciones que pueden ser patentadas".  Los Estados Unidos hacen hincapié en que su reclamación no se basa en ningún "acto" anterior a 1996, sino que se refiere únicamente a la materia (invenciones protegidas) que existía al 1º de enero de 1996.  En consecuencia, los Estados Unidos observan que el párrafo 1 del artículo 70 no guarda relación con la presente diferencia y que el hecho de que esta disposición no guarde relación con los hechos concretos de esta diferencia no hace que ella carezca de sentido.  Los Estados Unidos afirmaron que interpretar el primer párrafo del artículo 70 como una "disposición en contrario" tiene el efecto de excluir el segundo párrafo de ese artículo del Acuerdo sobre los ADPIC y presentaron la Nota para el Presidente de la reunión 10 + 10, que sugería que la frase introductoria del párrafo 2 del artículo 70 estaba destinada a aplicarse a la segunda frase del párrafo 2 de este artículo (véase la Prueba documental Nº 11 de los Estados Unidos).





� Primera comunicación del Canadá, párrafo 5 d).





� Respuesta del Canadá a la pregunta Nº 6 c) del Grupo Especial.





� Comunicación de réplica de los Estados Unidos, párrafo 25.





� Webster's New World Dictionary, (The World Publishing Company, 1976), página 13.





� Párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.





� Párrafo 1 del artículo 26, apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 28, artículos 36 y 41 y párrafo 4 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.





� Artículo 37 del Acuerdo sobre los ADPIC.





� Párrafo 5 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.





� Artículo 28 de la Convención de Viena.





� Primera comunicación del Canadá, párrafo 126;  respuesta del Canadá a la pregunta Nº 7 del Grupo Especial.





� El Grupo Especial que examinó el asunto Indonesia � Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil expresó lo siguiente:  "[...] recordamos en primer lugar que el derecho internacional público establece una presunción contraria al conflicto.  [Se suprime la nota de pie de página.]  La presunción es especialmente pertinente en el caso de la OMC puesto que todos los Acuerdos de la OMC, incluido el GATT de 1994, modificado por Entendimientos cuando se consideró necesario, fueron negociados al mismo tiempo, por los mismos Miembros y en el mismo foro."  WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS64/R, adoptado el 23 de julio de 1998, párrafo 14.28.





� Reunión 10 + 10, Nota para el Presidente (16 de diciembre de 1991), que se distribuyó a todos los Miembros y se reproduce en la Prueba documental Nº 11 de los Estados Unidos.





� El principio de interpretación efectiva o "l'effet utile" o, en latín, ut res magis valeat quam pereat, refleja la norma general de interpretación que exige que un tratado se interprete de modo tal que se dé sentido y efecto a todos sus términos.  Por ejemplo, no se debe interpretar una disposición de manera tal que se anule el efecto de otra disposición del mismo tratado.  Para un examen de este principio, véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, volumen II A/CN.4/SER.A/1966/Add.1 páginas 219 y siguiente.  Véase también, por ejemplo, el caso Corfu Channel (1949) I.C.J. Reports, página 24 (Corte Internacional de Justicia);  el caso sobre la diferencia territorial (entre la Jamahiriya Árabe Libia y el Chad) (1994) I.C.J. Reports, página 23 (Corte Internacional de Justicia);  y Oppenheim's International Law (9ª edición, Jennings and Watts eds., 1992), volumen 1, 1280-1281.  Véase también la declaración del Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos � Gasolina, supra, nota de pie de página 14, página 28 ("El intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado") y el Informe del Órgano de Apelación en el asunto Japón � Bebidas alcohólicas, supra, nota de pie de página 14, página 15.  Véase también el Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Corea � Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos, WT/DS98/R, adoptado el 12 de enero de 2000, párrafo 7.37.





� Estados Unidos � Gasolina, supra, nota de pie de página 14, página 28.  Véase también el Informe del Órgano de Apelación en el asunto Japón � Bebidas alcohólicas, supra, nota de pie de página 14, página 15;  Informe del Órgano de Apelación que examinó el asunto Canadá � Medidas que afectan a la importación de leche y a las importaciones de productos lácteos, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, adoptado el 27 de octubre de 1999, párrafo 133;  e Informe del Órgano de Apelación en el asunto Argentina � Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, WT/DS121/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000, párrafo 88.


� Respuesta del Canadá a las preguntas Nº 36 y Nº 37 del Grupo Especial.





� Observamos que en la nota de pie de página 3 se describe la "protección" "a los efectos de los artículos 3 y 4" del Acuerdo sobre los ADPIC.  No obstante, consideramos que la nota de pie de página puede servir como contexto para interpretar la protección que se debe ofrecer a los derechos de propiedad intelectual.





� El Canadá aduce en el párrafo 37 de su primera comunicación:





	"Existen numerosos medios que permiten que un solicitante retrase el trámite de una solicitud presentada con arreglo a la antigua Ley.  Entre ellos figuran los siguientes:


i)	El solicitante puede conseguir el retraso del procedimiento simplemente solicitándolo al funcionario encargado del examen de las patentes.  Según mi experiencia personal, no conozco ningún caso en que se haya rechazado tal petición.


ii)	Un medio sencillo para retrasar la solicitud es que el solicitante espere hasta la finalización de cada plazo aplicable para realizar un acto determinado.  Por ejemplo, el solicitante puede esperar hasta que finalice el período de seis meses para responder a cada informe emitido por el funcionario de la oficina y hasta el final del período de seis meses para pagar la tasa definitiva antes de la concesión de la patente.


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


iv)	Un solicitante puede además no pagar la tasa definitiva dentro de los seis meses siguientes al requerimiento de pago notificado por la Oficina.  La consecuencia de esto es que se considerará perdido el derecho a la solicitud;  no obstante, en este caso la solicitud se puede volver a presentar dentro del plazo de seis meses.


v)	Antes del 1º de octubre de 1996, existía en el Reglamento de patentes una disposición que permitía que el solicitante aplazara la fecha de expedición de la patente por un plazo de hasta 10 semanas, mediante el pago de una tasa."


� Ley de Patentes canadiense, R.S.C., capítulo P-4, párrafo 2) del artículo 30 (1985).  Su parte pertinente se reproduce en la Prueba documental Nº 16 del Canadá.





� Primera comunicación oral del Canadá, párrafo 47.





� Informe del Órgano de Apelación en el asunto India � Patentes, supra, nota de pie de página 13.





� Ibid., párrafos 67 a 71.





� Ibid., párrafo 69.





� El artículo 12 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que "[c]uando la duración de la protección de una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de no menos de 50 años contados desde el final del año civil de la publicación autorizada.  [...]"





� El artículo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que "[e]l registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años".





� El párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC, en relación con los dibujos o modelos industriales, establece que "[l]a duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo".





� El artículo 38 del Acuerdo sobre los ADPIC, en relación con los esquemas de trazado de los circuitos integrados, establece en el párrafo 1 que en algunos casos la duración de la protección "no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años" contados a partir de una fecha determinada, y el párrafo 2 dispone que en otros casos los esquemas de trazado "quedarán protegidos durante un período no inferior a 10 años" contados desde una fecha determinada.





� Primera comunicación del Canadá, párrafo 45.





� Primera comunicación del Canadá, párrafo 42.





� Primera comunicación del Canadá, párrafo 43.





� Los Estados Unidos hicieron referencia a un medicamento antidepresivo muy conocido como prueba de una patente que expiró antes de transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.  Los Estados Unidos señalaron que la patente canadiense correspondiente a ese medicamento había expirado en agosto de 1999 con arreglo al período de protección establecido en el artículo 45, mientras que no hubiera expirado antes de octubre del año 2000 si el período de protección se hubiera extendido hasta transcurridos 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, según lo prescrito por el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Véase la Prueba documental Nº 2 de los Estados Unidos.


� Los Estados Unidos alegaron que el apartado b) del párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de Viena autoriza a los intérpretes de un tratado a tener en cuenta la "práctica ulteriormente seguida" para determinar "el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado" y mencionaron seis países desarrollados Miembros, incluidos los Estados Unidos, que habían modificado sus leyes para aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC.  En relación con la "práctica ulteriormente seguida", el Órgano de Apelación expresó en el asunto Japón - Bebidas alcohólicas, que "en esencia la práctica ulteriormente seguida en la interpretación de un tratado radica en una serie "concordante, común y coherente" de actos […] que bastan para determinar un modelo discernible que lleve implícito el acuerdo de las partes acerca de su interpretación".  A los fines de la presente diferencia, no consideramos necesario formular una constatación acerca de si existe una "práctica ulteriormente seguida" para determinar el requisito del artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC y para determinar si el artículo 45 de la Ley de Patentes del Canadá está en conformidad con el artículo 33.





� Tomamos nota del argumento del Canadá de que las partes en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ("TLCAN") aceptaron la equivalencia sustantiva de la protección ofrecida por los dos tipos de períodos de protección.  La disposición pertinente del TLCAN citada por el Canadá establece que "[c]ada Parte establecerá un plazo de protección para las patentes de un mínimo de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud o de 17 desde la fecha del otorgamiento".  No consideramos que esta disposición del TLCAN significa que el artículo 45 de la Ley de Patentes canadiense y el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC ofrecen una protección sustantiva equivalente.  Observamos a este respecto que el Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Restricciones a la importación de atún, documento del GATT DS29/R, de 20 de mayo de 1994 (no adoptado) determinó lo siguiente, en relación con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de Viena:





"El Grupo Especial recordó que la Convención de Viena estipula una regla general de interpretación (artículo 31) y unos medios de interpretación complementarios (artículo 32).  El Grupo Especial examinó primeramente si, en virtud de la regla general de interpretación de la Convención de Viena, los tratados aludidos podían tomarse en consideración a los efectos de interpretar el Acuerdo General.  La regla general estipula que "todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones" es uno de los elementos pertinentes para la interpretación de ese tratado.  Ello no obstante, el Grupo Especial observó que los acuerdos citados por las partes en la diferencia eran acuerdos bilaterales o plurilaterales no concertados entre las partes contratantes del Acuerdo General, y que no eran aplicables a la interpretación del Acuerdo General ni a la aplicación de sus disposiciones.  De hecho, muchos de los tratados aludidos no podían ser aplicables por cuanto habían sido concertados antes de la negociación del Acuerdo General.  El Grupo Especial observó asimismo que, en virtud de la regla general de interpretación de la Convención de Viena, debe tenerse en cuenta "toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado".  Sin embargo, el Grupo Especial observó que la práctica seguida en el marco de los acuerdos bilaterales y plurilaterales citados no podía considerarse como práctica en el marco del Acuerdo General y, por tanto, no podía afectar a la interpretación de éste.  El Grupo Especial constató por consiguiente que, en virtud de la regla general estipulada en el artículo 31 de la Convención de Viena, estos tratados no eran pertinentes como medios primordiales de interpretación del texto del Acuerdo General."


� Primera comunicación del Canadá, párrafo 74;  respuesta del Canadá a la pregunta Nº 21 del Grupo Especial.





� Primera comunicación oral del Canadá, párrafo 17;  segunda comunicación oral del Canadá, párrafo 16.





� Informe del Órgano de Apelación en el asunto India � Restricciones cuantitativas a la importación de productos agrícolas, textiles e industriales, WT/DS90/AB/R, adoptado el 22 de septiembre de 1999, párrafo 94;  Informe del Órgano de Apelación en el asunto CE � Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (Hormonas), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adoptado el 13 de febrero de 1998, párrafo 181.





� Supra, nota de pie de página 14, página 14.





� [nota de pie de página original] Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Sentencia, 1994, I.C.J. Reports, páginas 6 a 20;  Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Jurisdicion and Admissibility, Sentencia, (1995), I.C.J. Reports, páginas 6 a 18.





� Respuesta del Canadá a la pregunta Nº 29 del Grupo Especial.





� Primera comunicación del Canadá, párrafos 78 y 81;  primera comunicación oral del Canadá, párrafos 22 y 26.





� Respuesta del Canadá a la pregunta Nº 21 del Grupo Especial.





� Estados Unidos � Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930, IBDD 36S/402, adoptado el 7 de noviembre de 1989, párrafos 5.14 y 5.16 ("Estados Unidos � Artículo 337").





� Estados Unidos � Artículo 337, párrafo 5.14.





� Primera comunicación del Canadá, párrafo 72.





� Véanse los párrafos 2.8 y 2.10.





� Black's Law Dictionary (West Publishing Co., 1979), página 123.





� Ibid., página 1390.





� Respuesta del Canadá a la pregunta 31 a) del Grupo Especial.





� Respuesta del Canadá a la pregunta 31 b) del Grupo Especial.





� Primera comunicación oral del Canadá, párrafo 42.


� En el párrafo 6.118 tratamos el argumento del Canadá de que en virtud del artículo 73 las facultades discrecionales no eran tales.





� Respuesta del Canadá a la pregunta Nº 33 del Grupo Especial.





