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Se harecibido delaMisién Permanente de Australialasiguiente comunicacion, defechal2 de
mayo de 1997.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Y SUS ESTADOS MIEMBROS

Patentes

1 ¢ConcedeAustralia proteccion temporal alasinvenciones patentabl esrespecto delosproductos
que figuren en las exposiciones oficiales organizadas en Australia, de conformidad con € articulo 11
del Convenio de Paris (1967)? (Péarrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC)

Si. Véase @ péarafo 1) a) del articulo 24 de la Ley de Patentes de 1990 junto con las
disposiciones2.22) a)y b), 2.23) y 2.3 1) Q).

2. ¢En qué circunstancias y condiciones ordenara el Commonwealth de Australia la adquisicion
de una patente de conformidad con lo dispuesto en e articulo 171 de la Ley de Patentes? (Articulo 8
del Acuerdo sobre los ADPIC)

No podemos dar una respuesta precisa a esta pregunta, ya que no se harecurrido en ningin
caso a las disposiciones del articulo 171 (ni alas del articulo 129 de laLey de 1952). No obstante,
si seadquiere unapatente, el articulo 51 xxxi) dela Constitucion Australianaexige que esa adquisicion
se haga en condiciones justas.

3. La exclusion de una invencion, utilizada de forma secreta, de la definicion de "invencion
patentable” (" patentable invention") que figura en la Ley de Patentes ¢limita de algin modo las
circunstancias en que podran obtenerse las patentes, en € sentido del parrafo 1 del articulo 27 del
Acuerdo sobre los ADPIC?

La exclusion de las invenciones, que hayan sido utilizadas de forma secreta, de la definicion
de "invencién patentable" impide solamente que la persona que utilice de forma secreta unainvencion
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con fines comerciales, obtenga posteriormente unapatente, independientemente de cud sealamateria.
[Véase también e apartado c) articulo 9.] La exclusion no impide que se conceda una patente para
esa invencion por cuaesquiera de las razones previstas en € péarrafo 1 del articulo 27 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

4. Segunlodispuestoen e parrafo 1 a) del articulo 51 dela Ley dePatentes, ¢tiene el Comisionado
la facultad de denegar la concesion de una patente cuando no sea necesario impedir su explotacion
para proteger los intereses enunciados en e parrafo 2 del articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC?

Seinterpreta que e parrafo 1 a) del articulo 21 de la Ley de Patentes se refiere Unicamente
alas invenciones de las que sdlo se describe un uso y éste es sancionable como delito. Por gemplo,
las pistolas son patentables, ya que pueden utilizarse tanto con fines licitos como ilicitos. En
consecuencia, no pueden darse casos de exclusion aparte delos previstosen €l parrafo 2 del articulo 27
del Acuerdo sobre los ADPIC.

5. La concesion de una licencia obligatoria de conformidad con el articulo 133 de la Ley de
Patentes, modificada, ¢estard sujeta a las prescripciones de los apartados ¢) y f) del articulo 31 del
Acuerdo sobre los ADPIC? En caso afirmativo, sirvanse explicar.

Laprescripcion previstaenlaprimerapartedel apartado c) del articulo 31 figuraen € parrafo 6
ded articulo 133, que dispone que puede revocarse lalicencia si |as circunstancias que lajustificaban
han dejado de existir y no es probable que vuelvan a presentarse. El apartado f) del articulo 31 esta
incorporado en el parrafo 2 a) del articulo 133, que establece como condicidn que no se hayan satisfecho
las exigencias razonables del publico; en Australia por "€l publico” se entienden las personas vy,
exclusivamente, las personas que estan fuera del @mbito de la Ley.

Entendemos que la tecnologia de semiconductores que se menciona en la segunda parte del
parrafo c) del articulo 31 se refiere a los esquemas de trazado de los circuitos integrados que estan
protegidos en Australia por una ley especifica, la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos
Integrados de 1989.

6. Antes de la explotacion de las invenciones por la Corona, de conformidad con € articulo 163
de la Ley de Patentes de 1990, modificada, ¢tiene el Gobierno de Australia la obligacion de intentar
obtener la autorizacion del titular de los derechos en términos y condiciones comer cial es razonables?
(Apartados k) y b) del articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)

No esta establecido por ley que el Gobierno deba intentar obtener la autorizacion del titular
de los derechos antes de la explotacién. ElI Gobierno esta obligado a avisar a las personas
correspondientes una vez que haya comenzado la explotacion (articulo 164).

7. ¢Permite d articulo 163 de la Ley de Patentes la explotacion de la tecnologia de semiconductores
por la Corona?

El articulo 163 no esta limitado en forma alguna por la materia de la invencién.
8. ¢Tendra la explotacion de una patente por la Corona de conformidad con € articulo 163 de
la Ley de Patentes carécter no exclusivo en todas las esferas? En caso afirmativo, indiquese en virtud

de que disposicion. (Apartado d) del articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)

L a explotacion de una patente por la Corona de conformidad con el articulo 163 es de carécter
no exclusivo en todas las esferas.
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9. ¢Puede ceder sela expl otaci 6n de una patente por |a Corona de conformidad con el articulo 163
dela Ley de Patentes? Sirvanseexplicar. (Apartado €) del articulo 31 del Acuerdo sobrelos ADPIC)

El articulo 163 estipula que una persona autorizada por escrito por el Gobierno puede hacer
uso de lainvencién, pero € uso debe seguir teniendo como fin los servicios del Gobierno. LalLey
no permite que se confiera a una persona e derecho de explotar lainvencién en su propio beneficio.

10. El uso de una patente para los servicios de la Corona de conformidad con €l articulo 163 de
la Ley de Patentes ¢sirve principalmente para abastecer el mercado australiano, habida cuenta en
particular del articulo 168 de la Ley? (Apartado f) del articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)

El parrafo 3) del articulo 163 impone como condicién que la explotacion sea necesaria para
el suministro adecuado deesosserviciosen Australia. Dehecho, estosignificaqued usodelainvencion
debe estar destinado predominantemente a mercado australiano.

11. ¢Prevé Australia la revision judicial de la validez juridica de toda decision relativa a la
autorizacion de uso por la Corona de conformidad con € articulo 163 de la Ley de Patentes, o es
suficiente solicitar al tribunal una declaracion en e sentido de que la explotacion ha dejado de ser
necesaria, como se estipula en e articulo 165 A de la Ley? Sirvanse explicar. (Apartado i) del
articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)

Todas |as decisiones administrativas adoptadas en virtud del Capitulo 17 delal ey pueden ser
objetoderevisionjudicid por e Tribuna Federa de Australiade conformidad conlaLey de Decisiones
Administrativas (Revision Judicial). Se pueden apelar todas | as decisiones delostribunaes de primera
instancia.

12. ¢Observa Australia las condiciones que se establecen en € apartado 1) del articulo 31 del
Acuerdo sobrelos ADPIC en los casos de uso por la Corona, conformealo dispuesto en el articulo 163
dela Ley de Patentes, de una patente que no pueda ser explotada sin infringir otra patente? Sirvanse
explicar.

Los requisitos estipulados en el apartado |) del articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC se
han recogido en € articulo 133, que trata de las licencias obligatorias cuyo titular no seala Corona.
S la explotacion de una invencion de conformidad con e articulo 163 implica necesariamente la
explotacion de otra invencion, es evidente que esa otra invencion estara amparada también por €l
articulo 163 y no es aplicable & pérrafo 1 del articulo 31.

Esquemas de trazado (topografias) de los circuitos integrados

1 ¢Aplica Australia su legidacion en materia de esquemas de trazado (topografias) de los circuitos
integrados a los nacionales de todos los Miembros de la OMC? (Pérrafo 3 del articulo 1y parrafo 1
del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC)

Si, laLey de Esguemas de Trazado de los Circuitos Integrados de 1989 confiere derechos a
titular de derechos EL en un esquema de trazado acreedor de proteccion (véase € articulo 17). En
el articulo 5 de la Ley se define e esquema de trazado acreedor de proteccion como un esquema de
trazado origina cuyo fabricante fue una personaacreedora de proteccién o cuyo circuito fue explotado
comerciamente por primeravez en Australia 0 en un pais extranjero acreedor de proteccion. En €
articulo 5 se define también pais extranjero acreedor de proteccion 'y persona acreedora de proteccion.
La finalidad de estas disposiciones es conferir los derechos previstos en la Ley a los ciudadanos,
nacionales o residentes de los paises declarados paises extranjeros acreedores de proteccion en los
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reglamentos establecidos en virtud de la Ley (0 alas corporaciones constituidas por esos paises 0 en
ellos).

L os Reglamentos de los Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados contienen unalista
de los paises extranjeros acreedores de proteccion. Esta lista se modifico en diciembre de 1995 para
incluir alos Miembros de la OMC y se modificara de vez en cuando paratener en cuentalas nuevas
adhesionesala OMC. El articulo 42 de laLey de Esguemas de Trazado de los Circuitos Integrados
restringe la declaracién de paises extranjeros acreedores de proteccion, entre otros, a aquellos paises
que son parte en un convenio sobrela proteccion de los esquemas detrazado delos circuitos integrados
en e que Australia sea también parte.

2. ¢Exige Australia que la explotacion por la Corona del esquema de trazado de un circuito
integrado, de conformidad con € articulo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos
Integrados, tenga un carécter no exclusivo entodosloscasos? (Apartado d) del articulo 31 del Acuerdo
sobre los ADPIC)

El parrafo 4) del articulo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados
no deniega e derecho del titular a conceder una licencia a otras partes ademas del Commonwealth.

3. ¢Puede cederse la explotacion por la Corona del esgquema de trazado de un circuito integrado
de conformidad con € articulo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados?
(Apartado €) del articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)

El articulo 25 establece que, en determinadas circunstancias, un acto redizado por €l
Commonwealth o una persona autorizada por e Commonwealth no constituye una infraccién de los
derechos EL s € acto se redliza por razones de seguridad o defensa del Commonwealth. Solamente
el Commonwealth puede redlizar € acto en cuestion o conceder autorizacion aotro parahacerlo. Por
lo tanto, € derecho reconocido o lainmunidad concedidaa Commonwealth no puede cederse, aunque,
como ya se ha sefidado, € articulo 25 permite que e Commonwealth autorice a otro a redizar un
acto que, de lo contrario, seria unainfraccion de los derechos EL.

4, ¢Puede retirarse e uso por la Corona del esquema de trazado de un circuito integrado de
conformidad con € articulo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados si las
circunstancias que dieron origen a ese uso han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir?
¢Hay una autoridad competente facultada pararevisar, previa peticion, € uso del esquemadetrazado?
Sirvanse explicar. (Apartado g) del articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)

El titular de derechos EL perjudicado por la decisién del Commonwesalth de usar un esquema
de trazado podria pedir la revision judiciad de la decision a amparo de la Ley de Decisiones
Administrativas (Revisién judicial) de 1977 o del articulo 39B de la Ley del Poder Judicia de 1903.
En tales procedimientos, se consideraria la cuestion de si se han gercido licitamente las facultades
atribuidas.

Aungue no seindigque expresamente, un tribuna considerariaimplicito € requisito de que siguiera
habiendo razones de defensa 0 seguridad. Esto se aplicaria también en relacidn con las condiciones
acordadas o impuestas de conformidad con € parrafo 4) del articulo 25.

5. ¢Exige Australia que € titular de los derechos exclusivos de un esquema de trazado reciba
una remuner acion adecuada en todos | os casos de uso por la Corona de conformidad con € péarrafo 4
del articulo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados? Sirvanse explicar.
(Apartado h) del articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)
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El parrafo 3) del articulo 25 de la Ley de Esgquemas de Trazado de los Circuitos Integrados
dispone que debe notificarse é uso al titular 1o antes posible, ano ser que esto comprometa ladefensa
o laseguridad de Austrdia. El parrafo 4) del articulo 25 dispone que e Commonwealth y € titular
deben acordar condiciones que sean mutuamente aceptables para ellos. En ausencia de tal acuerdo,
el Tribunal Federad de Austraia se encargara de establecer las condiciones.

D parrafo4) del articul 0 25 sededuce claramente que debe pagar se unaremuner aci én adecuada
uofrecerse otracompensacion a titular. Esto sehariaincluso si no selehanotificado el uso con arreglo
alo dispuesto en € parrafo 3) del articulo 25.

6. ¢Prevé Australia un derecho general derevision dela decisién del Commonwealth de Australia
derealizar un acto en relacién con un esquema de trazado acreedor a la proteccion, de conformidad
conel parrafo4 del articulo 25 delaLey de Esquemasde Trazado delos Circuitos Integrados? Sirvanse
explicar. (Apartadosi) y j) del articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)

Véase la respuesta a la pregunta 4 supra.

Proteccion de la informacién no divulgada

1. ¢Protege Australia i) € tipo de informacién a la que se refiere el parrafo 3 del articulo 39
del Acuerdo sobre los ADPIC y ii) ofrece esa proteccion de conformidad con las prescripciones que
se establecen en esa disposicion del Acuerdo? En caso afirmativo, ¢cual es el fundamento juridico?
De no ser asi, ¢tiene Australia la intencion de adoptar disposiciones legales que permitan ofrecer la
proteccion necesaria? En caso afirmativo, ¢cuando se adoptarén y cudl serd su contenido?

Austraia anuncié en diciembre de 1996 su intencién de introducir un nuevo régimen de
exclusividad de los datos. Con arreglo a este régimen, los datos confidenciales presentados a la
AdministraciondeProductos TerapéuticosoalaAutoridad Nacional de Registro de Productos Quimicos
Agricolasy Veterinarios parainscribir un nuevo producto quimico farmacéutico, agricolao veterinario
que contenga nuevas entidades quimi cas estaréan protegidos durante un periodo de cinco afios contados
apartir de lafecha de inscripcién del producto original. Actuamente se esta elaborando legislacion
paraaplicar € nuevo régimen que se g ustaraplenamente d pérrafo 3 del articulo 39 del Acuerdo sobre
los ADPIC. Unavez findizada, se notificardla nueva legislacién a Consgjo de los ADPIC.





