11 de junio de 1982
CONCILIACION

ESTADOS UNIDOS IMPORTACIONES DE CIERTOS SISTEMAS DE
RESORTES PARA AUTOMOVILES

Informe del Grupo Especial adoptado € 26 de mayo de 1983
(L/5333 - 309114)

I. Introducciéon

1. Encomunicacion defecha25 de septiembre de 1981 (L/5195) la delegacién del Canada hizo saber
alas partes contratantes que el 10 de agosto de 1981 la Comision de Comercio Internacional de los
EstadosUnidos (I TC), invocando unadeter minaci 6n de exi stenciadeviol acion de patente, habiaemitido
un decreto que debiaentrar en vigor, salvo oposicién del Presidente, 60 dias después de su publicacion,
por € cua se prohibialaentraday laventaen e territorio de los Estados Unidos de ciertos sistemas
de resortes para automdviles importados de todas las procedencias, y se subordinaba en e interin la
importacion detales productos a depdsito de una caucion equivaenteal 72 por ciento desu valor c.i.f.
Estedecreto de prohibicion sedicto despuésdequelal TC concluyeraquelasimportaciones procedentes
de una empresa canadiense, y las ventas de ésta, infringian lo dispuesto en € articulo 337 de laLey
Arancelaria estadounidense de 1930. En dicha comunicacién se informaba también a las partes
contratantes de que el Gobierno del Canadd, de conformidad con € parrafo 1 del articulo XXI1I del
Acuerdo Genera, habiahecho representaciones escritas a Gobierno delos Estados Unidos, y se habian
celebrado consultas con miras a resolver la cuestion.

2. El representantedel Canadaplanted el asunto en lareunién celebradapor el Consegjo € 6 deoctubre
de 1981 (C/M/151). Explicd que se habian formulado oficialmente tres representaciones por escrito
ante las autoridades de los Estados Unidos y que se habian celebrado consultas bilatera es de conformidad
con el parrafo 1 del articulo XXII1. S bien estabadispuesto acelebrar nuevas consultas con los Estados
Unidos, € representante del Canadé dijo que las autoridades de su pais pedirian € establecimiento
por el Consejo deun grupo especial, si € Presidente delos Estados Unidos no se oponiaalaprohibicién.
En comunicacién de fecha 23 de octubre de 1981 (L/5195/Add.l) e Canada hizo saber alas partes
contratantes que el Presidente habia decidido no oponerse a la prohibicion.

3. Enlareunion celebrada por e Consgo e 3 de noviembre de 1981 (C/M/152), € representante
del Canada pidi6 que se estableciera un grupo especia de conformidad con lo dispuesto en €l parrafo 2
dd articulo XX111 del Acuerdo General. El Consgjo acordd que, si lasnuevas consultasentre el Canada
y los Estados Unidos no daban lugar en breve a una solucién mutuamente satisfactoria, se estableceria
un grupo especia (C/M/152).

4. Como no sellegd ata solucién, e Consgo, en su reunién del 8 de diciembre de 1981, establecio
un Grupo especial con e mandato siguiente (C/M/154):

"Examinar, alaluz de |as disposiciones pertinentes del Acuerdo Generd, la prohibicidn impuesta
por los Estados Unidos a las importaciones de ciertos sistemas de resortes para automoviles en
virtud del articulo 337 delalL ey Arancelariaestadounidense de 1930y la cuestion de laaplicacion
del articulo 337 por los Estados Unidos en casos de violacion presunta de patente, y formular
conclusiones que ayuden alas PARTES CONTRATANTES a hacer recomendaciones o resolver
sobre la cuestion.”

En su reunién del 22 de febrero de 1982 e Consgjo fue informado de que la composicion del
Grupo especial erala siguiente (C/M/155):



Presidente: Sr. H. Reed (Antiguo ayudante especial del Director
Generad)
Miembros: Sr. H. Sirg) (Malasia)

Sr. D. McPhail (Reino Unido, asuntos de Hong-Kong)

5. El Grupo especid se reunio los dias 5 de febrero, 3, 4, 5, 11, 29 y 30 de marzo, 1°, 19, 20,
21y 22 deabril, 6, 7y 10demayoy 7y 8dejunio de 1982. En el curso desu labor € Grupo especia
celebro consultas con e Canada 'y los Estados Unidos. Los documentos y la informacion pertinente
facilitados por ambas partes, sus respuestas a las preguntas formuladas por e Grupo especia y la
documentacion de interés disponible en el GATT sirvieron de base para € examen del asunto.

II. Circunstancias del caso

El Grupo especia baso sus deliberaciones en los antecedentes que se exponen a continuaci on.

a) Antecedentes en materia de procedimiento

6. El 10 de agosto de 1981 la ITC emitid un decreto por e que se prohibia la importacion en los
Estados Unidos de | os sistemas de resortes para automoviles que se habia determinado vulneraban los
derechos amparados por lapatente estadounidense N° 3.782.708 y vulnerarian |os derechos amparados
por la patente estadounidense N° 3.866.287 en caso de que € método utilizado para producirlos se
aplicaraen los Estados Unidos. L aprohibicion permaneceriaen vigor hastaque expiraran las patentes,
savo cuando e propietario de las mismas permitiera la importacion bgjo licencia. LalTC decidio
también que los articulos cuya entrada en los Estados Unidos se prohibia podrian importarse si se
depositaba una caucion equivaente al 72 por ciento de su valor c.i.f., hasta que € Presidente de los
Estados Unidos notificaraalalTC s se oponia 0 no a esta medida, pero, en todo caso, no después
de transcurridos 60 dias de su recepcion. El decreto paso a ser definitivo € 10 de octubre de 1981,
después de que € Presidente lo examinara'y decidiera no oponerse por razones de politica.

7. El decreto de prohibicion fue promulgado por lalTC de conformidad con € articulo 337 de la
Ley Arancelariade 1930, segin € cua son ilegales "los métodos desleal es de competenciay |os actos
desledles en relacion con la importacion de articulos en los Estados Unidos, o con su venta por €l
propietario, importador o consignatario, o por € agente de cualquierade ellos, que tengan por efecto
otiendan aarruinar o aperjudicar considerablemente aunaindustriaestablecidaenlos Estados Unidos,
explotada de manera eficiente y econémica, o aimpedir la creacion de tal industria, o a restringir o
monopolizar el comercio enlos Estados Unidos'. Lalegislacion vigente prescribetambién quelalTC
hadeinvestigar las presuntasinfracciones, y prevé procedimientos de aplicacion, entre ellos una dispo-
sicion segun lacual lal TC debe formular sus conclusiones dentro de un plazo de un afio como méximo
0, en los casos complicados, de 18 meses como maximo, a partir de la fecha de la publicacion del
avisodetal investigacion. Otracléusulaestablece que, cuandolal TC determine que hay unainfraccion,
sus conclusiones no surtirén efecto si e Presidente, por razones de politica, se opone a ellas dentro
del plazo de 60 dias previsto pararealizar € examen.

b) Antecedentes de hecho

8. En 1971 la Generd Motors Corporation (GM) concerté con Quality Spring Products, una filia
de la Kuhiman Corporation (Kuhlman), un acuerdo para la fabricacion de resortes premontados de
cambios autométicos. Kuhlman solicité patentes estadounidenses. en 1974 se concedié la relativa
a productoy en 1975, larelativaa método defabricacién. De 1971 a1977 laGM, que no consideraba
véidas ninguna de las dos patentes, compré los sistemas de resortes a Kuhiman y a otros dos
abastecedores estadounidenses, las empresas Associated Spring y Peterson Spring, y |o propio hizo




la Ford Motor Company (Ford). En 1977 laGM, en aplicacion de su politica de diversificacion de
sus fuentes de abastecimiento y en su interés por estimular la actividad de abastecedores competitivos
de partes y piezas del Canadd, segun lo dispuesto en € Acuerdo entre Canaday los Estados Unidos
sobre € comercio de productos de laindustria del automaovil, hizo agunos pedidos alaP.J. Wallbank
Manufacturing Co. Limited (Wallbank), pequefia empresa canadiense, propiedad de unafamilia, que
se dedica a la fabricacion de resortes.

9. Walbank tenia conocimiento de las pretensiones de Kuhiman en relacién con las patentes, pero
no las consideraba validas por la opinidn de un asesor juridico privado y por € hecho de que Kuhlman
no hubiera interpuesto pleito contra las empresas Associated o Peterson para hacer efectivas sus
pretensiones. Sin embargo, Kuhlman habia informado ala GM y a Ford de que no se oponia a que
esas empresas adquiriesen hasta un tercio de sus necesidades de sistemas de resortes a otros
abastecedores. Associated y Peterson suministraban un tercio de las necesidades de la GM y Ford
cuando Wallbank entr6 en e mercado. En 1977 Wallbank empezd a suministrar sistemas de resortes
alaGM Canaddy aexportarlos ala GM y a Ford en los Estados Unidos; en 1980 € valor de sus
exportaciones habia a canzado la cifra de 961.190 dolares canadienses.

10. Wallbank rechazé el ofrecimiento que le hizo Kuhlman de concertar un acuerdo sobre licencias
y reparto del mercado y en agosto de 1979 Kuhliman entabl6 un pleito ante e Tribuna del Distrito
de Michigan, Estados Unidos, y posteriormente ante el Tribunal Federal del Canadd, por presunta
infraccion de un derecho de patente. El caso se llevo ante @ Tribunal canadiense cuando Wallbank
se negd a autorizar la inspeccion de sus instalaciones de fabricacion en cumplimiento de una orden
del Tribuna Federal de Michigan. Latramitacion de estos pleitos durd varios meses, pero antes de
gueninguno delosdos casoshubierallegado alafasefina antelostribunales, enjunio de 1980 Kuhlman
presentd una demanda contra Wallbank antelalTC, a amparo del articulo 337 delaLey Arancelaria
estadounidense de 1930; cit6 también como demandados alaGM y aFord. Enjulio de 1980 1alTC
decidio abrir unainvestigacion. En unafaseinicid de las actuaciones, Wallbank pidi6 alalTC que
suspendieralainvestigacion por cuanto Kuhlman habiaentablado pleito contra Wallbank y amenazaba
con litigar contra Associated y Peterson por violacion de patentes. LalTC rechazo la peticion.

11. LalTC concluy6 que ambas patentes eran véidas y habian sido violadas y que concurrian los
demas requisitos del articulo 337. Concluyd también que la industria estadounidense era explotada
de manera eficiente y econémicay que el reclamante no habia practicado precios abusivos. El 14 de
julio de 1981 laITC decidio que con laimportacién y venta de ciertos sistemas de resortes se habia
cometido unaviolacién del articulo 337, yaque se habiainfringido una patente estadounidense y estos
sistemas eran €l producto de un método de fabricacion que, de aplicarseen los Estados Unidos, violaria
unapatente estadounidense, |0 que causariao tenderiaacausar un perjuicio considerableaunaindustria
explotada de manera eficiente y econémica en los Estados Unidos.

12. La ITC concluy6 que la solucion apropiada en este asunto era dictar un decreto genera de
prohibicién, es decir, prohibir laimportacion de todos os sistemas de resortes que violaran la patente,
por cuanto los sistemas de resortes eran articulos relativamente sencillos, e coste de fabricacién era
bajo y nuevos fabricantes podian empezar en muy breve plazo a producir sistemas de resortes que
violaran las patentes. La ITC declar6 también que un decreto de prohibicion permitiria impedir la
importacion en los Estados Unidos de sistemas de resortes que violaran las patentes, cuaquiera que
fuese su procedencia, y que ésta era, pues, la solucion mas eficaz.

13. Los pleitos interpuestos por Kuhiman en los Estados Unidos y en e Canadé habian quedado en
suspenso mientras se realizo la investigacion de la ITC. La suspension adquirid carécter oficia en
el Tribuna de Distrito estadounidense cuando laGM present6 un recurso contraladecision delalTC
ante e Tribuna de Apelacion en materia de aduanas y patentes de los Estados Unidos (CCPA) y se
mantendraenloreferentealavalidezy laviolacion delapatente. Si el CCPA consideraquelas patentes



no son vdidas, @ Tribuna de Distrito de los EE.UU. desestimara € pleito sobre violacion por
improcedente. En este caso seria necesario derogar también el decreto de prohibicion de la ITC.

1. Principales argumentos

a) Generdes

Argumentos expuestos por & Canada

14. El representante del Canada declar6 que, ajuicio de sus autoridades, € articulo 337 de la Ley
Arancelaria estadounidense de 1930 era un instrumento muy proteccionista; su aplicacion en casos
de violacién de patentes y las ordenes restrictivas aplicadas a las importaciones eran incompatibles
conlosprincipiosdel Acuerdo General. El trato dado por lalegislacién estadounidense alos productos
importados era evidentemente menos favorable que & concedido a los productos de origen nacional
en casos de presunta violacion de patente. Lafinalidad perseguida por e Canada no era meramente
obtener reparacion en el caso concreto de los sistemas de resortes para automoviles; |o preocupante
eramas bien el recurso general a articulo 337 en los asuntos relativos a patentes. Centrar laatencion
en un asunto relativo a una patente no queria decir que € articulo 337 no pudiera ser incompatible
conlasnormasdel GATT también en otrosasuntos. Lareclamacién del Canaddversaba principa mente
sobreladiferenciaentree trato dado alos productosimportadosy e régimen seguido con los productos
nacionales, de resultas de la aplicacién del articulo 337. El Canada no habia impugnado antes este
articulo, porque solo en unos pocos casos |las empresas canadienses habian salido perjudicadas. Pero
mas recientemente se habian planteado otros asuntos de esta clase y parecia que se recurria cada vez
mas al articulo 337 pararectificar perjuicios en asuntos de patentes. Que é supiera, las reclamaciones
planteadas en el GATT en relacion con € articulo 337 se habian formulado en e contexto de las
actividadesrelativasal osobstécul osno arancel ariosy sehabian examinadoenlasNCM; teniaentendido
que e asunto habia quedado resuelto bilateramente y no habia tenido ulterior tramite.

15. A juicio del Canadd, ninguna disposicién del Acuerdo General permitiael trato diferenciado por
razon de los "métodos dededles de competenciay actos dededes' que eran ilegaes segin € articulo 337.
El Acuerdo General, en sus articulos VI y XX, autorizaba expresamente este trato, pero no contenia
ninguna disposicion que justificara la aplicacion del articulo 337. La expresion "métodos desleales
de competenciay actos desledles" se utilizaba con un alcance muy genera y se aplicaba a asuntos de
toda clase, entre ellos los relativos a los derechos de patente.

16. El articulo 337 constituia un "sistema juridico completo" para la proteccion de la industria
estadounidense contra la competencia dafiosa de la importacion.  Sdlo se aplicaba a los productos
extranjerosoalaspersonas dedicadasa comercio deimportacidn; conrespecto alosasuntos dederecho
de patente no habia equivaente paralos productos nacionales. En € caso de unaviolacién de patente
por los productores nacionales, € titular de una patente podia incoar una demanda ante los tribunales
federalesdelos Estados Unidos. Esterecurso existiatambién en el caso delos productores extranjeros,
ademés de la presentacion de unareclamacion a amparo del articulo 337, y se podiainterponer antes,
durante o después de una investigacién emprendida con arreglo aeste articulo.  Asi, pues, los productores
extranjeros y demas personas dedicadas a comercio de importacion no sdlo eran objeto de un trato
basicamente discriminatorio con arreglo a articulo 337, sino que ademés se les podia poner trabas
por dos medios distintos. Era evidente que estas circunstancias brindaban la posibilidad de hostigar
alas personas dedicadas a comercio deimportacion. En los Estados Unidos este doble procedimiento
habia existido también en € sector de las précticas antidumping y las medidas compensatorias, pero
en 1978 se habia modificado la norma en armonia con €l correspondiente codigo de las NCM. En
consecuencia, lalTC habia dejado de tener unajurisdiccion paraela, en virtud del articulo 337, sobre
los asuntos relativos a las medidas compensatorias y las précticas antidumping.



17. El representante del Canada afirmé ademés que, cuando la presunta violacion con arreglo a
articulo 337 se referia a patentes de método de produccion (y no a patentes de productos), existia un
elemento adiciona de discriminacién contralos productores extranjeros resultante de una disposicion
auxiliar contenida en @ articulo 337adelaLey Arancelaria, segiin la cua "laimportacion para uso,
venta o intercambio, de un producto hecho, fabricado, elaborado o extraido con un procedimiento
amparado por una patente estadounidense vadida no expirada, o por mediacion del mismo, tendrg, a
los efectos del articulo 1337 del presentetitulo, lamisma condicién que laimportacion de un producto
0 articulo amparado por una patente estadounidense vélida no expirada’. Esta disposicion iba mas
alldde lo dispuesto en lalegislacion estadounidense en materia de patentes, segin la cual es claro que
no puede haber violacidn de una patente relativaa un método de fabricacion en laventa de un producto
no patentado. En e articulo 337a se reconocia a los titulares de patentes de métodos de fabricacion
una posibilidad de recurso adiciona a la establecida por las leyes en materia de patentes, pero esto
solo podiahacersevaer end contexto del comercio deimportacidny Unicamenteen formadeun recurso
contra la competencia desleal.

18. El representante del Canada afadio que € requisito del articulo 337 segin € cual, ademas de la
existenciadeun acto desleal, eranecesarialadeter minaci 6n deun perjuicioimportanteparaunaindustria
estadouni dense expl otada de manera eficiente y econdmica, no teniamucho sentido en lainvestigacion
relativaapatentesy ciertamentenojustificabaladenegaciéndel tratonaciona. Enrealidad, laexistencia
de estos requisitos ponia de relieve la extemporaneidad de recurrir a articulo 337 en los casos de
violacion de patentes, dadaladificultad de conciliarlos con e principio del derecho de patentes segln
el cud € propietario de una patente valida (o los titulares de unalicencia) tiene derecho alatotalidad
del mercado. En cuanto a perjuicio, lalTC habia venido aplicando una norma que era un minimo.
Por 1o que se referia d segundo requisito, en ningln caso, a parecer, la ITC habia llegado a la
conclusion de que unaindustria estadounidense no era explotada de manera eficiente y econémicay,
desde luego, una conclusion asi nunca habia servido de base para una determinacion negativa.

19. Por lodemés, ajuicio de Canada, paraun demandado lainvestigacion con arreglo a articulo 337
era muy desventgjosa en comparacion con una accion judicia, por los motivos siguientes:

procedimiento: la ITC aplicaba normas diferentes en cuanto a la determinacién de la pruebay
la carga de ésta, que solian ir en detrimento del demandado; esta observacion se referia en
particular alas normas sobre testimonio indirecto, que en las actuaciones de la I TC se aplicaban
conmenor rigor queenunprocesojudicial. Ademés, lalTC teniaposibilidades mucho mésamplias
de hacer deduccién por inferencia en los casos en que e demandado extranjero no hubiera
presentado pruebas suficientes,

regquisitos: losmiembrosdelalTC no eran magistradosni tenian que ser necesariamenteabogados;
el personal delalTC participabaen las actuaciones como parte por derecho propio, interponiendo
asi larepresentacion del Gobierno estadounidense, [o que no erael caso en los tribunales de los
Estados Unidos;

plazos. las investigaciones de la|TC debian quedar terminadas en 12 meses (18 en los asuntos
compleos), loquepodriaprivar aun demandado delaposibilidad de aprovechar plenamentetodos
los medios de defensa disponibles, mientras que las actuaciones judiciales podian durar varios
afios, y normamente asi era; e plazo de 12 meses no era suficiente en todos los casosy l1alTC
podia proseguir lainvestigacion y adoptar una decision durante dicho plazo, incluso cuando no
se hubieran agotado todos los medios de defensa |egalmente disponibles;

contrademandas. en un asunto planteado ante la ITC & demandado no podia presentar una
contrademanda como era el caso ante un tribunal federal, por gemplo, con respecto a una
derogacion de patente o a un falo declaratorio de invalidez de la patente;



gastos: en una accion ante laITC los gastos eran elevados y debian abonarse en e plazo de un
afio; en cambio, unaaccion ante un tribunal federal y 10s gastos consiguientes podian escalonarse
alo largo de varios afios; ademés, las personas dedicadas a comercio de importacion podian
verse en lanecesidad de incurrir en gastos ala vez por una accion ante lalTC y por una accion
judicia; los gastos no se reembolsaban jamés a un demandado extranjero ni siquiera cuando la
ITC fallaba a su favor.

20. Lo que eran inconvenientes para € demandado tendian a ser ventagjas para el reclamante 'y, por
ello, eramas probable que se decidiera demandar a un extranjero que aun naciona en una accion por
violacion de patentes. El reclamante encontrariatambién conveniente el recurso a articulo 337, tanto
mas cuanto que una conclusion de invalidez de la patente por la ITC no tenia como resultado la
derogacion de ésta. Por o general, la existencia de dos pesas y dos medidas en lalegislacion de los
Estados Unidos para las personas dedicadas a comercio de importacion era gravemente perjudicial
para los intereses de éstas y obstaculizaba la utilizacion de productos extranjeros por compradores
estadounidenses.

21. El representante del Canadé afirmé que en € caso actua uno de los efectos del decreto delalTC
erague, en tanto estuvieraen vigor, latotalidad del mercado interno de dichos resortes en los Estados
Unidos tenia que ser abastecido por productores nacionales, todos los cudes, con la excepcion de
Kuhlman, se encontraban en la misma situacion que Wallbank en cuanto ala violacion de la patente
del producto, si no de la patente del método de fabricacion. Ello queria decir que Wallbank podia
recurrir al expediente deinstalar unafabricaen los Estados Unidosy vender en este pais con impunidad
hastael momento en que un tribunal estadounidense fallara que las patentes eran vdidas y habian sido
violadas. Por consiguiente, quedabaampliamente demostrado quelafinalidad y efecto del articulo 337
eran proteccionistas. A este respecto, € representante del Canada comunico a Grupo especia que,
deresultasdel decreto deprohibiciondelal TC, Wallbank habiaestabl ecido recientementeinstal aciones
paralafabricacion de esos productos en los Estados Unidos y que en laactualidad exportabaa Canada
y abastecia a mercado estadounidense con la produccién de esas instalaciones. Esto empeoraba los
efectos perjudiciaes delaaccion gercidaa amparo del articulo 337, por e aumento de la produccion
y del empleo obtenido por los Estados Unidos a expensas del Canada

Argumentos expuestos por los Estados Unidos

22. El representante de los Estados Unidos declar6 que sus autoridades consideraban que las medidas
impugnadas eran totalmente compatibles con las obligaciones de los Estados Unidos derivadas del
Acuerdo Genera. Hastael momento presenteno sehabiaplanteado anteel GATT ningUn asunto relacio-
nado con € articulo 337, aunque la ley bésica era anterior a Acuerdo Genera. EIl Unico asunto
mencionado por € Canada habia surgido durante las NCM en relacion con |os dispositivos generales
de notificacion de obstéculos no arancelarios y no tenia nada que ver con una violacion de patente.
El recurso a articulo 337 en los casos de presunta violacion de patentes y € decreto de prohibicion
dictado contra ciertos sistemas de resortes para automdviles estaban comprendidos en la excepcion
previstaen el apartado d) del articulo XX respecto de las obligaciones derivadas del Acuerdo General.
Los procedimientos en cuestion eran necesarios para garantizar € cumplimiento de la legislacion
estadounidense sobre proteccion de patentes y para hacer efectivas otras leyes de aplicacion genera
relativasalasprécticascomercia esdesleales. Lasnormasjuridicas paraladeterminacién deviolaciones
depatente eran lasmismas en lalegislacion delos Estados Unidos, fueralapresuntaviolacionimputable
aproductos nacionaes o importados. Estas medidas no discriminaban entre paises en los que reinaban
las mismas condiciones ni constituian unarestriccion encubiertadel comercio internacional. El objeto
dd articulo 337 no era proteger laindustriade los Estados Unidos; setratabaen reaidad de un simple
mecanismo de aplicacion destinado a proteger los derechos de titulares de patentes estadouni denses.



23. Seguné articulo 337, los métodos desl eal es de competenciay |os actos desleal es en laimportacion
de articulos o en la venta de articulos importados eran ilegales si arruinaban o tendian a arruinar o
aperjudicar considerablementeaunaindustrianacional. L osantecedenteslegislativosdedicho articulo
y laprécti caseguidaen su aplicacion, asi como lasdecisionesjudi cialesen segundainstanciadel Tribunal
de Apelacion en materia de aduanas y patentes, ponian de manifiesto que la violacion de una patente
estadounidense con un articulo importado era un acto o método de competenciailegitimo, y seaplicaba
el mismo criterio alos productos importados o naciondes. Eratambién un acto o méodo de competencia
deslea para los efectos del articulo 337 € que una parte fabricara un producto con un método de
fabricacion que, de aplicarse en los Estados Unidos, violaria una patente estadounidense de método
de fabricacién, y exportase € producto resultante a los Estados Unidos, o lo vendiera en ese pais.

24. En cuanto alas patentes relativas a productos, la legislacion sustantiva en materia de violacion
eralamisma paralas mercancias importadas que paralas nacionales. Lalegislacion sustantiva bésica
en materia de 45 patentes estaba contenida en € articulo 271 del titulo 35 del Cédigo de los Estados
Unidos (USC), que se aplicaba con arreglo a articulo 1338 del titulo 28 del USC en las actuaciones
ante los tribunales de distrito y con arreglo a articulo 337 de la Ley Arancelaria (0 sea, € articulo
1337 del titulo 19 del USC) en las actuaciones ante la ITC. Importaba sefidlar que en una 'y otra
actuacion existian las mismas posibilidades de defensa juridicas y de equidad. La Unica diferencia
eraque en e procedimiento judicial no era necesario demostrar que se habia causado perjuicio a una
industria estadounidense a fin de probar una violacion de la ley, lo que si era menester en un
procedimiento ante lalTC. Ademés, las decisiones de la | TC debian ser revisadas por € Presidente
que, en € plazo de 60 dias, podia oponerse por razones de politica a una determinacion afirmativa
delalTC. En este caso toda providencia ordenadapor lalTC quedabanulay sin efecto. Larevision
presidencial comprendialarealizacion deun examenafondo, por el Representante delosEstadosUnidos
para las cuestiones comerciales internacionales, de todas las obligaciones derivadas paralos Estados
Unidos del Acuerdo Genera y de todos los demas tratados y acuerdos.

25. Eraposible también recurrir contralas decisonesdelalTC ante e Tribuna de Apelacion en materia
deaduanasy patentes. En el presente caso € demandado Wallbank no habiarecurrido contraladecision
delalTC. LaGM habiarecurrido contraladeterminacion delal TC en basealavalidez delas patentes.
Si fuese atendido esterecurso, €l decreto de prohibiciénquedariasin efecto. LalTC tendriaqueatenerse
también a una decision anterior de un tribunal federal, segin la cua una patente determinada no era
vélida o no se podia explotar, y no emprenderia una investigacion sobre e asunto. Si esta decision
se adoptaba después de iniciada una investigacion, la accion se dejaria sin efecto. Por lo generd, la
ITC suspenderia unainvestigacion cuando € procedimiento judicia en un tribund estadounidense hubiera
llegado alafase del juicio. En e asunto Wallbank lalTC habia proseguido su investigacion porque
el procedimiento judicia se hallaba en una fase muy preliminar. LalTC tenia que atenerse también
a las decisiones del Tribuna de Apelacion en materia de aduanas y patentes, en segunda instancia,
y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

26. Lasinvestigacionesde casosrelacionados con patentes antelal TC sdlo podian emprenderseprevia
presentacion de una reclamacion completa en € sentido de que un articulo que violase una patente
estadounidense o que fuera el producto de un método de fabricacion que, de aplicarse en los Estados
Unidos, violaria una patente de propiedad del reclamante o adjudicado a mismo, eraimportado o vendido
por los demandados cuyo nombre se indicaba. El aviso deinicio de una investigacion se publicaba
en e_Federa Register de los EE.UU. y se hacia todo lo posible para ponerlo expresamente en
conocimiento del presunto infractor. Todas las medidas ulteriores relativas a asunto se publicaban
también en e Federal Register. Se hacia todo lo posible para que e demandado tuviera plena
oportunidad de participar en las actuaciones, que se desenvolvian de conformidad con la Ley de
Procedimiento Administrativo delosEstadosUnidos. El demandado teniaderecho ahacerserepresentar
por un asesor juridico de su eleccion y podiaaducir todos los medios de defensajuridica o de equidad
previstos para los casos de violaciéon de patentes ante un tribunal de justicia estadounidense. Las




actuaciones de investigacion se desenvolvian ante un magistrado especidizado en derecho administrativo.
LalTC decidia una reparacion a la vista de los hechos que indicaban la existencia de una violacion
de patente seguin lo dispuesto en la legislacion estadounidense en lamateria. No se adoptaba ninguna
providencia si la ITC estimaba que sus efectos serian contrarios d interés publico. El persona de
laITC no representaba a ninguna de las partes en € litigio; su funcion era sobre todo asesorar alos
miembros de la ITC acerca de la cuestion del perjuicio y de los factores de interés publico.

27. End contextodel derechoy del sistemajudicia estadounidenseexistian dosimportantes problemas
relacionados con € cumplimiento de | as |eyes nacionales de proteccion de patentes contra extranjeros,
mediante actuaciones antelostribunales. El primer problemasereferiaal acto decitacion. Sin citacion
en buenay debidaforma, no podiaincoarse un asunto. Segun lalegislacion estadounidense, una parte
extranjerao naciond situadaen |os Estados Unidos podia ser demandadapor €l propietario delapatente
por violacion de ésta ante cualquier tribunal de distrito de los Estados Unidos en cuya jurisdiccion
se pudiera citar vélidamente a la parte con notificacion del procedimiento judicia. Las normas
reguladoras del acto de citacién de una parte extranjera situada fuera de los Estados Unidos eran més
complicadas. Laempresa extranjera situada en otro pais podia eudir la citacién enviada por correo
negandose sencillamenteaaceptarla. El recurso aotrosmedioslegal mente aceptablesdecitacionjudicial
eraoneroso y requeriatiempo; por elo, eraextremadamente dificil que las empresas pequefias o los
particulares propietarios de patentes € ercieran sus derechos contralosinfractores extranjeros de éstos.
En cambio, con € articulo 337 se hacia todo |o posible por notificar € procesamiento a presunto
infractor, pero las diligencias del caso podian llevarse adelante aunque no se hubiera efectuado ta
notificacion.

28. El segundo problema importante en relacion con los procesos incoados contra demandados
extranjeros era e de la aplicacion efectiva de las sentencias dictadas contra partes extranjeras situadas
fueradelosEstados Unidos. Basicamentelostribunales dejusticiadelos Estados Unidos podian tomar
dos providencias contra la violacion de una patente:  un requerimiento judicial para impedir nuevas
violaciones de la patente o0 una declaracion de dafios y perjuicios, o ambas cosasalavez. Los requeri-
mientos solo podian hacerse efectivos cuando la parte interesada se encontrase en € dmbito de la
jurisdiccion del tribunal. Los dafiosy perjuicios se podian resarcir cuando la parte extranjera tuviera
haberes suficientes en los Estados Unidos. Si para hacer efectivo e requerimiento o la declaracion
de dafios habia que solicitar su gjecucion alos tribunaes del pais en € que estaba establecida la parte
extranjera, los gastos podian ser prohibitivos para € propietario de la patente, o la gjecucion ser
totalmenteimposible. Todasestasdificultadespodian crear unasituacién enlaquelaspartesextranjeras
gozaran en la préctica de inmunidad contra los pleitos incoados ante los tribunaes estadounidenses
por violacion depatente. Entaescasosel articulo 337 dabaunaposibilidad dereparacion a propietario
de la patente si se podia demostrar que existian los demas elementos requeridos para determinar la
existencia de una violacion (es decir, acto desleal y perjuicio). Si bien con € articulo 337 un titular
delapatente no podiaobtener un resarcimiento monetario por losdafiossufridos, €l Servicio deAduanas
de los Estados Unidos podia hacer efectivo e decreto de prohibicion de laITC y ésta podia ordenar
al importador que cesara su actividad y desistiera de proseguirla.

29. En € asunto presente, Kuhiman, €l propietario de la patente, teniala posibilidad de invocar dos
disposiciones legales para hacer efectivos sus derechos de patente, que consideraba violados por la
importacion de productos procedentes del Canadd  Para obtener una sentencia favorable en una actuacion
judicia sblo habria hecho falta probar la validez de la patente y la violacion de ésta, pero ello habria
[levado aparejadas todas | as dificultades inherentes alacitacién judicia y laaplicacion de la sentencia.
Un arbitrge delalTC exigiala prueba de otros elementos, pero proporcionaba una reparacion eficaz.
Kuhlman se habia inclinado por € segundo procedimiento.

30. A esterespecto, € representante de los Estados Unidos declard, en respuesta a una pregunta del
Grupo especial, que un tribunal de distrito de los Estados Unidos solo habria podido expedir un



requerimiento contrala GM Yy otros usuarios de |os sistemas de resortes de Wallbank si hubiesen sido
parte en laaccion primitiva, y Unicamente de haberse demostrado que utilizaban el producto Wallbank
sin autorizacion. En efecto, € requerimiento no podia incluir alos posibles usuarios, porque éstos
no podian ser considerados como partes. Por gjemplo, requerimentos dirigidos ala GM y a Ford,
de haber sido éstas partes en una actuacion judicia, no impedirian que otros utilizaran los productos.
En respuesta al argumento del Canada de que Wallbank podria trasladarse a los Estados Unidos y
producir y vender con impunidad hasta tanto un tribunal no determinase que las patentes eran vaidas
y habian sido violadas, € representante de |os Estados Unidos afirmé que con una actuacion judicia
de este tipo Wallbank podria verse obligado aresarcir hastad triple de los dafios causados a Kuhlman
desde e momento en que adquiri6 efectividad la violacion, y ser objeto de un requerimiento contra
futuras violaciones.

31. El articulo 337a, que no formaba parte del articulo 337, disponia que las mercancias fabricadas
en un pais extranjero segiin un método que, de ser aplicado en los Estados Unidos, violarialos derechos
de una patente estadounidense de método de fabricacidn, recibirian e mismo trato, en virtud del
articulo 337, quelos productos amparados por una patente de producto. Lafinalidad deladisposicion
eraprevenir que se eludieran las leyes estadounidenses en materia de patentes, 1o que ocurririasi una
parte aplicara sin derecho € método patentado fuera de los Estados Unidos e importase y vendiera
el producto resultante. A juicio de los Estados Unidos, no habia ninguna diferencia préctica entre
prohibir e empleo de un método que violaba una patente en €l paisy prohibir laimportacion de un
producto fabricado en € extranjero segun este mismo método.

32. El representante de los Estados Unidos facilito las informaciones complementarias siguientes:
desde que en 1975 entraron en vigor las modificaciones introducidas en la Ley de comercio de los
EE.UU. lalTC habiaemprendido investigaciones con arreglo d articulo 337 en 114 casos. Quedaban
pendientes de solucion 14 casos. De los 100 casos llevados a término, 16 no se referian a patentes.
En 36 casos, los tramites se sobreseyeron porque se retird la reclamacion o porque se habia llegado
aun acuerdo entre las partes. Veinticuatro casos se sobreseyeron porque lal TC no estimé que hubiera
habido violacion; en nueve de estos casos lal TC no estimé que existiera perjuicio; en dos no setomé
ninguna providencia, por razones de interés publico. En 26 casos lalTC determind que habia habido
violacion del articulo 337, y en uno de elos € Presidente se opuso a la determinacién de la ITC,
guedando pues sin efecto todareparacion. En 11 casos la parte perdedorano comparecié antelalTC
para defender su postura, pero incluso en estos casos la parte reclamante tuvo que demostrar que se
habia violado su patente y que habia habido un dafio considerable, o amenaza de dafio considerable,
para una industria estadouni dense explotada de manera eficiente y econdmica. El investigador de la
ITC estaba facultado a presentar pruebas en sentido contrario, si podia alegarlas.

b) Compatibilidad de las medidas adoptadas por |os Estados Unidos con & Acuerdo Genera

Argumentos expuestos por & Canada

33. El representante del Canadd declard que, asu juicio, se planteaban ante e Grupo especia cuatro
cuestiones principales relacionadas con € Acuerdo General: ¢Era compatible con € articulo 11 €
recurso al articulo 337 en los casos relativos a patentes? ¢Era compatible con € péarrafo 1 del articulo
X1 la gecucion de un decreto de prohibicion? ¢Era compatible con € articulo 111 o con € pérrafo
1b) del articulo |1 unaorden dedepdsito decaucion en el caso de determinadasi mportaciones? ¢Quedaba
comprendida la utilizacion de dichas medidas en la excepcién del apartado d) del articulo XX?

A este respecto, € representante del Canadé expuso |os argumentos siguientes:
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Articulo 111

34. El articulo 337 y todo decreto de prohibicion consiguiente eran incompatibles con los parrafos 1
y 4 del articuloI11. El fundamento de esta afirmacion era que lalegislacion estadouni dense en materia
de patentes se ocupabadelosintereses privados delas partesantel ostribunales dejusticiadel os Estados
Unidos en la medida en que se referian a derechos de patentes y que, en cambio, la finalidad del
articulo 337 era proteger las industrias de los Estados Unidos. El recurso a articulo 337 (y, en su
caso, a articulo 337 @) en los casos de presunta viol acion de patente ofreciaalos titulares de patentes
estadounidenses un instrumento adicional a proporcionado por las leyes estadounidenses en materia
de patentes, disponible Unicamente en & marco del comercio de importacion. Este hecho constituia
una denegacion del trato naciona previsto en los parrafos 1y 4 del articulo |11 del Acuerdo General.
L os productores extranjeros eran objeto de un trato menos favorabl e por cuanto, en vez de estar sujetos
anicamente a procedimiento previsto en lalegislacidn estadounidense en materia de patentes, podian
ser objeto de actuaciones diferentes ante 6rganos distintos. No ocurriaasi en € caso delos productores
nacionales, salvo que se dedicaran al comercio deimportacion. A juicio del Canada, estedoblesistema
era de caracter discriminatorio.

35. El decreto deprohibicion, dictado deconformidad con d articulo 337, envirtud del cual seimpedia
gue ciertos sistemas de resortes extranjeros compitieran en € mercado de los Estados Unidos con
productos nacionales similares (comprendidos los de otros fabricantes que pudieran violar la misma
patente), constituiaunaproteccion delaproduccion nacional alosefectosdelo dispuesto en €l parrafo 1
dd articuloI11. El requisito de depdsito de unacaucién, de conformidad con €l articulo 337, seaplicaba
alas importaciones, pero no se aplicaba alos productos nacionales similares 'y, por consiguiente, era
incompatible con las disposiciones de los parrafos 1y 2 del articulo 111. Aun en € caso de que €
requisito de deposito no violara e articulo 111, por ser una medida de frontera segin afirmaba la
delegacion de los Estados Unidos, transgrediriaigualmente el parrafo 1 b) del articulo 11, cuya dltima
frase tenia que leerse en relacion con e pérrafo 2 del mismo articulo.

Articulo XI

36. El decreto de prohibicion dictado de conformidad con el articulo 337, queimpedialaimportacion
de ciertos sistemas de resortes para automoviles, eraincompatible con las obligaciones de los Estados
Unidos derivadas del parrafo 1 del articulo X1, asaber, no imponer ni mantener -aparte de |os derechos
de aduana, impuestos u otras cargas- prohibiciones ni restricciones a laimportacion de un producto
del territorio de otra parte contratante.

Articulo XX

37. Laexcepcion prevista en e apartado d) del articulo XX no justificaba las medidas restrictivas
del comercio adoptadas de conformidad con € articulo 337 por dos motivos: 1) € trato diferenciado
aplicado alos productos extranjeros con un procedi miento separado de adjudicacion no era" necesario”
para lograr la observancia de la legislacion estadounidense en materia de patentes, y 2) laley cuya
observancia se pretendia lograr (el articulo 337) era "incompatible con las disposiciones del presente
Acuerdo"”, esdecir, € articulo 111 del Acuerdo Genera. Si ladelegacion delosEstadosUnidosafirmase
gue € trato diferenciado era necesario en € caso de las importaciones para lograr la observancia de
lalegislacion en materia de patentes, las medidas adoptadas constituirian "una restriccion encubierta
a comercio internacional”, en e sentido del preambulo del articulo XX.

38. En d apartado d) del articulo XX no se hacia mencién de métodos desleales de competencia o
de actos desleales, como tales. Los redactores de dicho articulo parecian haber pensado en leyes
nacional es que no eran incompatiblescon el Acuerdo General. El Canadano pretendiaquelalegisiacion
estadounidense en materia de patentes (excepto € articulo 337 a) fueraincompatible con € Acuerdo
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General, sino que € articulo 337 de laLey Arancelaria de 1930 si era incompatible. La pretension
de los Estados Unidos de que € articulo 337 y e consiguiente decreto de prohibicién eran medidas
necesarias" paralograr laobservanciadeleyeso reglamentos queno sean incompatibles® con e Acuerdo
General no eradefendible. A juicio del Canadd, € procedimiento separado de adjudicacién previsto
en € articulo 337 iba mucho més allé de lo que era necesario lograr la observancia de la legislacion
estadounidense en materia de patentes.  El Canada reconocia que se podian plantear problemas en relacidn
conlaaplicacion dedecisionesjudicial esrespecto de partesno comprendidasen el ambitojurisdiccional.
De hecho, un requerimiento judicia de un tribunal estadounidense no se podia aplicar directamente
en e Canada

39. Encuanto a asunto sometido a Grupo especial, habriaque obtener un requerimiento o unaorden
coercitiva a amparo de la patente canadiense en un tribunal canadiense. Ahora bien, otros paises se
enfrentaban con los mismos problemas y no contaban con ninguna disposicién de tanto alcance como
el articulo 337. Lasdificultades se debian aunalimitacion basicadelajurisdiccion nacional en asuntos
que excedian delas fronteras de un pais. Estalimitacion existiaindependientemente del hecho de que
la facultad de incoar una accion lega se reconociera a un tribuna estadounidense o alalTC. El
problema no se podia resolver recurriendo a otro 6rgano. Existia siempre la posibilidad de que los
Estados Unidos modificaran su procedimiento judicial para conseguir una aplicacion més eficaz de
las decisiones dejusticia. El articulo 337 no selimitabaaprever procedimientos paratener en cuenta
las dificultades|egitimasen €l caso dequeuninfractor estuvierafueradelajurisdiccion. El articulo 337
eraen si mismo un sistema juridico completo; en cierto modo era mas completo que lalegislacion
estadounidense en materia de patentes, ya que tipificaba una infraccién grave (précticas comerciaes
desledles), creaba unainstitucién especia (lalTC) paraocuparse de ella, establecia un procedimiento
especid, y preveiareparaciones y medios de gjecucion como las multas. A juicio del Canada, todo
ello tenia principamente por objeto estimular € interés publico en la proteccion de la industria
estadouni dense contrala competencia perjudicial delasimportaciones, mientras que laley de patentes
se ocupaba de los derechos de los intereses particulares.

Articulo XXIII

40. Las PARTES CONTRATANTES habian establecido que, en los casos en que se produjera
claramenteunainfracci én delasdisposicionesdel Acuerdo General, esasmedidasconstituirianaprimera
vistaun caso de anulacion o menoscabo deunaventaja (GATT, Undécimo Suplemento (1963). IBDD,

pagina 105, parrafo 15). Las autoridades canadienses sostenian que €l recurso por los Estados Unidos
a articulo 337 en los asuntos de patentes y las consiguientes medidas restrictivas del comercio constituian
a primera vista una anulacion de las ventgas derivadas para e Canadd del Acuerdo Generd,

comprendidas las concesiones consolidadas en virtud del articulo I1.

Argumentos expuestos por los Estados Unidos

Articulo XX, apartado d)

41. Enel apartado d) del articulo XX se establecia una excepcion genera respecto delas obligaciones
estipuladas en € Acuerdo General paralaadopcion o aplicacion de las medidas necesarias paralograr
la observancia de las leyes y los reglamentos relativos a la proteccion de derechos de patente y otros
derechos de propiedad, y parala prevencién de practicas que puedan inducir aerror. El articulo 337
de la Ley Arancelaria de 1930 no establecia ninguna legislacion substantiva en materia de patentes,
pero proporcionabaun instrumento de gjecucion. El recurso a dicho articulo en los casos de violacion
de patentes era pues una medida de aplicacién necesaria para lograr la observancia de las leyes
estadounidenses de patentes de aplicacion general. No era posible accién aguna a amparo del
articulo 337 si no se habia producido una violacién en € sentido de la legislacion estadounidense en
materia de patentes. La necesidad de dicho articulo se debia a la dificultad, inherente a derecho
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estadounidense y a derecho internacional, de obtener jurisdiccion sobre partes extranjeras para la
aplicacion de sentencias contra ellas mediante una accion de un tribunal estadounidense. Unadecision
seguin lacual los distintos procedi mientos existentes parahacer efectivas contralasimportaciones leyes
substantivas de aplicacién genera (por € emplo, sobreaduanas, patentes, marcas comercia es, derechos
de autor, monopoliosy prevencion de practicas que puedan inducir a error) no estaban comprendidos
dentro delaexcepcion previstaen el apartado d) del articulo XX, tendriaconsecuencias de vasto a cance
para muchas partes contratantes.

Articulo 111, pérafo 1

42. El articulo 337 no se aplicaba a productos importados o a productos nacionales de manera que
ofrecieraproteccion alaproduccion nacional. En si mismo, € articulo 337 no eraunaley, reglamento
0 prescripcién que afectaraalaventa, la oferta paralaventa, lacompra, e transporte, la distribucion
0 €l uso de productos en & mercado interior. Era una medida destinada a lograr |a observancia de
las leyes, reglamentos y prescripciones que afectan a la comercializacion de productos. Laley en
cuestion en e presente asunto era la disposicion legislativa basica de los Estados Unidos en materia
de patentes, es decir, € articulo 271 del titulo 35 del Cédigo de los Estados Unidos, y la finalidad
de la legislacion en materia de patentes no era proteger la produccion nacional, sino proteger ciertos
derechos de propiedad representados por una patente. Para que la ley fuera aplicable, era necesario
gue existiera una patente vadida que amparase a producto. Los términos de la patente determinaban
los limites del derecho de propiedad protegido por ésta. No se podia concluir que violaban la patente
los productos competidores que no estuvieran amparados por la patente o que hubieran sido objeto
de licencia del propietario de la patente.

Articulo 111, parafo 4

43. Segunlasdisposicionesdel articulo 337, los productosimportadoseran objeto deun trato no menos
favorable que e concedido a productos similares de origen nacional, en relacion con todas las leyes,
reglamentosy prescripciones que afectaran alaventa, laoferta paralaventa, lacompra, € transporte,
ladistribucién o el uso de los productos. La disposicion legislativa referida era € articulo 271 del
titulo 35 del Cddigo de los Estados Unidos. Segun dicha disposicion, cualquier parte, naciona o
extranjera, debia tener la autorizacion del propietario de la patente, nacional o extranjero, antes de
fabricar, utilizar o vender enlos Estados Unidos el producto amparado por una patente estadounidense.
El régimen previsto en dicha disposicion era idéntico para todas las partes, independientemente del
origen. Eraposible hacer efectivalalegislacion en materia de patentes ante los tribunales de distrito
de los Estados Unidos a amparo del articulo 1338 dd titulo 28 del Cédigo de los Estados Unidos,
0, cuando @ producto fueraimportado y pudierademostrarselaexistenciade un perjuicio considerable,
o de la amenaza del mismo, para una industria eficiente y econémica, ante laITC a amparo del
articulo 337.

44. Existian dgunas diferencias de procedimiento entre un juicio en un tribund de distrito delos EE.UU.
y unainvestigacion delalTC, pero laley sustantivareferente alavalidez y laviolacion delas patentes
y a los medios de defensa era la misma.  Correspondia al titular de la patente, y no a Gobierno
estadounidense, decidir qué procedimiento judicial debiaseguirsey contraquién habiaqueiniciar una
actuacion. En ambos procedi mientos se establ ecian toda clase de mediosde defensal egal esy de equidad
y enlos dos casos eraposible apelar contrael fallo antelostribunales. En e asunto concreto sometido
a Grupo especia |os demandados habian tenido tiempo suficiente parapreparar su defensay el Canada
no habia dado ninguna indicacion de un medio de defensa disponible del que se hubiera privado a
Wallbank.

45. A juicio de los Estados Unidos el Canadd no habia demostrado su pretension de que € recurso
a articulo 337 en los casos de violacion de patente daba lugar a un trato menos favorable para los
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productos importados. El parrafo 4 del articulo 111 no disponia que € trato tuviera que ser idéntico
paraproductosnaciona esy extranjerossimilares, sino Unicamentequee trato concedido alosproductos
extranjeros en | os sectores especificados no tenia que ser menos favorable que e aplicado a productos
nacionales andogos. El procedimiento seguido con arreglo a articulo 337 no era menos favorable
que €l aplicado por los tribunales de distrito de los Estados Unidos. Habia algunas diferencias, como
ladel plazo previsto en el articulo 337 que no existia en las actuaciones judiciales. Sin embargo, este
plazo podia tener también consecuencias ventgjosas para una parte extranjera si no se probaba una
violacion, a resolver € asunto con mayor rapidez que en un procedimiento ante un tribuna de distrito
delos EE.UU. y reducir asi losgastos. No habianingunadiferenciaen cuanto ala cargade la prueba.
No se habia dado ninguna indicacion acerca de la manera en que las otras diferencias aducidas por
el Canada daban lugar a un trato menos favorable para e producto importado.

46. Los Estados Unidos afirmaban también que el Acuerdo Genera podia interpretarse en € sentido
de que € pérrafo 2 del articulo 111 no regia para los requisitos de deposito temporal, impuestos como
condicion de una importacion.

Articulo XI

47. A juicio delos Estados Unidos, € articulo XI no tenia por finalidad prohibir ningunarestriccion
aplicada a los productos que, de modo comprobado, infringieran una patente o violaran otras leyes
nacionales de aplicacion general. Otros paises prohibian también laimportacion de dichos productos.

Articulo XXIII

48. LosEstadosUnidosafirmaban quetodaslasmedidasadoptadaspor |asautoridades estadounidenses
con arreglo a articulo 337 en relacion con las reclamaciones basadas en una presunta violaciéon de
patente, incluidalaprohibicién deimportar enlos Estados Unidossistemas de resortes paraautomoviles
que se habia determinado violaban una patente estadounidense vélida, estaban en armonia con las
obligaciones contraidas por los Estados Unidos en virtud del Acuerdo Genera. Por dlo, los Estados
Unidos no admitian que existiera a primera vista ninguna anulacion o menoscabo de derechos.

IV. Conclusiones

49. De conformidad con su mandato, € Grupo especid examind la prohibicion impuesta por |os Estados
Unidos a las importaciones de ciertos sistemas de resortes para automoviles en virtud del articulo 337
delaLey Arancearia estadounidense de 1930. Se considerd que en este caso |as disposiciones pertinentes
del Acuerdo Genera eranlosarticulos|l, apartado b) del parrafo 1, I11, parrafosl, 2y 4, X1, parafo 1,
y XX, apartado d).

50. El Grupo especia tomo nota de los argumentos expuestos por el Canaday los Estados Unidos,
que se resefian en la seccion 111 supra, y los tuvo plenamente en cuenta. Posteriormente se recibio
una comunicacion de las autoridades canadienses, referidaen especial alacuestion del trato nacional,
que, junto conlosargumentosexpuestosverbalmenteal respecto, setuvo también plenamenteen cuenta.
El Grupo especia llegd ala conclusion de que, ante todo, debia examinar si era o no aplicable a este
caso la excepcion prevista en € apartado d) del articulo XX. En laafirmativa, no seria preciso a su
juicio examinar lacuestion delacompatibilidad del decreto de prohibicidn con las demas disposiciones
del Acuerdo Genera antes citadas.

51. El Grupo especia observé que, por lo que habia podido averiguar, esta erala primera vez que
se sometia alas PARTES CONTRATANTES un caso concreto de violacion de patente en el marco
del apartado d) del articulo XX.
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52. En € preambulo del articulo XX y en € apartado d) de dicho articulo se dispone que "A reserva
de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuacion en forma que constituya un medio de
discriminacion arbitrario o injustificable entre los paises en que prevalezcan las mismas condiciones,
0 unarestriccion encubiertaa comercio internacional, ninguna disposicion del presente Acuerdo sera
interpretada en & sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas ...
d) necesarias paralograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles
con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las leyesy reglamentos relativos ... alaproteccidn
de patentes, marcas de fabricay derechos de autor y de reproduccién, y ala prevencion de précticas
gue puedan inducir a error”.

53. El Grupo especial observo que en e Acuerdo Genera se reconocia, por la mera existencia del
apartado d) del articulo XX, lanecesidad de prever que determinadas medidas adoptadas por una parte
contratante para lograr la observancia de sus leyes y reglamentos nacionaes, que de otro modo no
estarian en conformidad con las obligaciones de dicha parte contratante a tenor del Acuerdo General,
puedan estar en conformidad con ésteen virtud delaaplicaci én delacitadadisposicion enlas condiciones
gue en ela se estipulan, siempre que las leyes 0 reglamentos nacionales de que se trate no sean
incompatibles con e Acuerdo General. A este respecto, € Grupo especia observo en particular que
la proteccion de patentes era uno de los pocos sectores de las leyes y reglamentos nacionales que se
mencionaban expresamente en e apartado d) del articulo XX.

54. Al examinar en primer lugar € predmbulo, e Grupo especial entendi6 que la palabra " medida’
eraaplicable a decreto de prohibicién promulgado por la Comision de Comercio Internaciona de los
Estados Unidos (ITC) de conformidad con las disposicionesy procedimientos del articulo 337, yaque,
en opinion del Grupo especia, ese decreto erala medida que, a ser aplicada, impedia laimportacion
del producto causante de la violacion.

55. El Grupo especia observé que el decreto de prohibicion estaba dirigido contralas importaciones
detodas|as procedencias, y no solamente del Canadd, de ciertos sistemas de resortes paraautomdviles
cuyafabricacién entrafiabaunaviolacion de unapatente vdlidaen los EstadosUnidos. Por consiguiente,
estim6 que dicho decreto de prohibicion no se aplicaba "en forma que constituya un medio de
discriminacion arbitrario o injustificable entre | os paises en que preva ezcan las mismas condiciones”.

56. El Grupo especia consider6 entonces si el decreto de prohibicion se aplicaba o no "en forma que
constituya ... unarestriccion encubierta a comercio internaciona”. El Grupo especia observo que
del predmbulo del articulo XX se deducia claramente que |o que habia que examinar erala aplicacion
delamediday nolamedidaensi. El aviso del decreto de prohibicion se publico en el Federal Reqgister
y la Administracion de aduanas de |los Estados Unidos se encargd de su aplicacion en lafrontera. El
Grupo especial observo también que los procedimientos de lal TC en este caso concreto iban dirigidos
contra la importacion de sistemas de resortes para automoviles cuya fabricacién violaba una patente
vélida de los Estados Unidos y que, antes de que pudiera promulgarse un decreto de prohibicion de
conformidad con € articulo 337, tenia que demostrarse claramente tanto la validez de la patente como
su violacion por un fabricante extranjero. Ademaés, € decreto no prohibialaimportacion de sistemas
de resortes para automoviles producidos por fabricantes de fuera de los Estados Unidos, titulares de
una licencia de Kuhlman Corporation (Kuhlman) para fabricar esos articulos. En consecuencia, €l
Grupo especia estimo que € decreto de prohibicion no se habia aplicado en forma que constituyera
una restriccion encubierta a comercio internacional.

57. Pasando a apartado d) del articulo XX, € Grupo especia concluyé que "las leyesy reglamentos
que no eran incompatibles con e Acuerdo Genera y cuyaobservanciahabiadelograrse” eran lasleyes
estadounidenses sobre patentes, ya que e caso se basaba en la alegacion de existencia de violacion
de derechos de patente con arreglo a la legislacion estadounidense sobre patentes.
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58. El Grupo especia examiné si lamedidaadoptadapor lalTC, consistente en promulgar el decreto
de prohibicion, era"necesarid' en el sentido del apartado d) del articulo XX paralograr laobservancia
de lalegislacion estadounidense sobre patentes. A este respecto, € Grupo especia traté de ver si los
procedimientosdel ostribuna escivilesof recian algunaotraposibilidad satisfactoriay eficaz quehubiera
permitido a titular de la patente Kuhlman obtener una reparacion adecuada contra la violacion de su
patente por fabricantes extranjeros, incluido el fabricante canadiense Wallbank Manufacturing Co. Ltd
(Wallbank).

59. El Grupo especia observé que si Kuhlman hubiera proseguido € pleito incoado ante e tribunal
dedistrito estadounidense, podria haber citado también como demandados alaGeneral Motors, aFord
y posiblemente a otros usuarios conocidos de los sistemas de resortes para automoviles y, una vez
declarada valida la patente por € tribunal, haber impedido que las partes demandadas -pero no otros
usuarios desconocidos- utilizaran |os sistemas de resortes para automoviles producidos por Wallbank,
mediante un requerimiento judicial 0 una orden de cesey desistimiento. El Grupo especia resolvio,
sinembargo, que esaprovidenciano hubierabastado paraproteger |os derechos de patente de Kuhlman,
yaqueen laprécticasolo habriasurtido efecto en relacién con | os sistemas de resortes paraautomoviles
fabricados por Wallbank y suministradosalas partes demandadas; no habriasurtido efecto,. en cambio,
contraotros fabricantes extranjeros que pudieran violar la patente estadounidense ni contralos posibles
usuarios estadounidenses del producto causante de la violacion. Por otra parte, habida cuenta de la
relativa ssmplicidad del proceso de fabricacion de los sistemas de resortes para automdviles, otros
fabricantes extranjeros podian fabricarlos sin grandes dificultades, violando la patente de Kuhlman,
y ser importados después para su uso en los Estados Unidos.

60. Teniendo en cuenta todas esas consideraciones, € Grupo especia estimé que € procedimiento
enuntribunal civil estadounidense no hubieraresultado satisfactorio y eficaz paraproteger losderechos
de patente de Kuhlman contralaimportacion del producto en cuestion. El Grupo especia opind que,
dada lalegislacién vigente en los Estados Unidos, € Unico medio de proteger eficazmente e derecho
de Kuhlman a uso exclusivo de su patente en e mercado interno de los Estados Unidos, frente a
importacion del producto en cuestion, erael procedimientodel decretodeprohibicion. Por consiguiente,
atendiendo a esas razones, e Grupo especia estimo que € decreto de prohibicion promulgado por
lalTC deconformidad con el articulo 337 delaL ey Arancelariaestadounidensede 1930 era" necesario”,
en el sentido del apartado d) del articulo XX, paraimpedir laimportaciony ventade sistemas deresortes
paraautomoviles queviolaban |apatente, protegiendo asi losderechosdel titular delamismay logrando
la observancia de la legislacion estadounidense en la materia.

61. A laluz delas opinionesy constataciones resefiadas en |os parrafos anteriores, el Grupo especia
[legd ala conclusion de que, en € caso concreto que se le habia planteado, €l decreto de prohibicion
promulgado por lalTC respecto de laimportacion de sistemas de resortes para automoviles quedaba
comprendido en las disposiciones del apartado d) del articulo XX y estaba, por tanto, en conformidad
con e Acuerdo Genera. Al haberse concluido que era aplicable el apartado d) del articulo XX, €
Grupo especial considerd que no erapreciso realizar un examen de lamedida adoptada por |os Estados
Unidos a la luz de las demas disposiciones del Acuerdo Genera citadas en € pérrafo 49 supra.

62. En virtud de su mandato, €l Grupo especia debia examinar también "la cuestion de la aplicacion
del articulo 337 por los Estados Unidos en casos de violacion presunta de patente”.

63. El Grupo especial centrd su atencion en las conclusiones que pudiera extraer de su examen del
caso concreto de los sistemas de resortes para automdviles, en e contexto general de la aplicacion
del articulo 337 en casos de violacion de patente.

64. El Grupo especid opind quelaconclusién aque habiallegado en €l caso delos sistemas de resortes
paraautomoviles, esdecir, queeraaplicabled apartadod) del articulo XX, podriaen principio aplicarse
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amuchos casos de presuntaviol acion de patente, y que latnicaprovidenciaeficaz en esos casos, habida
cuenta de lalegislacion vigente en los Estados Unidos, eraun decreto de prohibicion de conformidad
con € articulo 337 de laLey Arancelaria

65. El Grupo especia observo, sin embargo, que los principales el ementos de |os casos de violacion
depatentepodian variar considerablemente, enlorelativo, por gemplo, alascaracteristicasdel producto
causante de laviolacion y ala mayor o menor complejidad de su fabricacion. Podia variar también
el grado de dificultad en llevar conjuntamente ante los tribunales a todos los posibles usuarios del
producto fabricado con violacion de la patente, en € acto de citacion y en la aplicacion efectiva de
las sentencias, cosas todas ellas que dependian, junto con otras, del ordenamiento legislativoy judicial
del pais del fabricante que violara la patente.

66. Enconsecuencia, € Grupo especia no descartdlacontingencia, altamenteprobable, deque pudiera
haber casos, por g emplo, de productos muy costosos de tecnologiaavanzaday con un nimero limitado
de posibles usuarios en los Estados Unidos, en los que € titular de la patente pudieralograr mediante
el correspondiente procedimiento en un tribunal estadouni dense unareparaci 6nigual mente satisfactoria
y eficaz contra la violacion de sus derechos de patente. En esos casos, podria no ser necesario, en
el sentido del apartado d) del articulo XX, promulgar un decreto de prohibicion de conformidad con
el articulo 337 para lograr la observancia de leyes y reglamentos (como por gemplo, lalegislacion
estadounidense sobre patentes) que no fueran incompatibles con e Acuerdo General. Si, por tanto,
se estimara que no era aplicable el apartado d) del articulo XX, la medida en cuestiéon podria estar
sujeta a las demés disposiciones pertinentes del Acuerdo General.

67. El Grupo especia considerd conveniente, y conforme a su mandato, complementar |as opiniones
expuestas en los parrafos 63 a 66 con algunas observaciones adicionales.

68. En primer lugar, € Grupo especial sefiald que la conclusién que figura en e parrafo 60 supra,
de que e decreto de prohibicion promulgado por la ITC era "necesario” en € sentido del apartado
d) del articulo XX, se habiaformulado sobre labase de lalegislacion en vigor en los Estados Unidos.
No queriadecirse con ello quelaaplicacién del articulo 337 fueraun medio absol utamente satisfactorio
de resolver los casos relativos a patentes.

69. El Grupo especid observo la frecuencia con que se habia aplicado € articulo 337 en los casos
relativos a patentes. Desde el afio 1975 estos casos se habian elevado a 84, de un total de 100 llevados
atérmino por lalTC. Laaplicacion del mencionado articulo habia constituido un factor importante
paralograr laobservanciadelal egisl aci 6n estadouni dense sobr e patentesen | os casos en que un producto
extranjero violaba una patente.

70. Sinembargo, en suexamen del caso delossistemasderesortes paraautomoviles, el Grupo especial
pudo apreciar claramente que algunos elementos del articulo 337 directamente relacionados con su
aplicacion parecian fuera de lugar en una legislacion destinada a proteger los derechos de patente
privados, en laquelo estrictamente necesario eralaprueba de lavalidez de lapatente y |a constatacion
de la violacion de la misma.

71. Uno de esos elementos sereferia alas paabras "'los métodos desl eales de competenciay los actos
desledles’, declarados ilegales en el péarrafo @) del articulo 337. El Grupo especial observé que esas
palabras eran susceptibles de unainterpretacién ampliay podian entenderse erréneamente en cuanto
asu acance, finalidad y aplicacion exactos.

72. Otrodeesoseementoseralareferenciaque sehaciaen el parrafo a) del articulo 337 aun perjuicio
considerable a unaindustria establecida en los Estados Unidos que se explotara de manera eficiente
y econdmica. El Grupo especia reconocio que ese criterio de perjuicio podia constituir una ventaja
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parael demandado enunainvestigaciéndelal TC, por representar unacondicion mésqueel demandante
tenia que cumplir. Sin embargo, para el Grupo especia podia decirse con razén que, a considerar
cud eseranlosel ementosesencia esdelal egislacion en materiadeasuntosrel ativosapatentes, € criterio
de perjuicio tenia que considerarse forzosamente irrelevante.

73. El Grupo especia observé también e carécter dua del procedimiento aplicable en los casos de
violacion de patente por un fabricante extranjero. Entales casos, € titular estadounidense de lapatente
puede elegir entre entablar una accién através delaITC o através de un tribunal civil o, si asi 1o
desea, utilizar ambos procedimientos. Cuando €l responsable de laviolacion es un fabricante ddl pais,
el titular de la patente sélo puede entablar la correspondiente accién en un tribunal civil. ElI Grupo
especia observo que quizés fuera conveniente considerar la posibilidad de simplificar y megjorar los
procedimientos legales en los casos de violaciéon de patente.





