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Addendum

Mediante una comunicacion de la Delegacion Permanente de Croacia, de fecha 19 de
septiembre de 2001, la Secretaria ha recibido las siguientes respuestas a las preguntas
complementarias formuladas por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y Suiza,
distribuidas respectivamente en los documentos |P/C/W/274/Add.1y 263/Add.1.

COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS'

Complemento dela pregunta 18:

Sirvanse explicar en qué circunstancias € tipo de proteccion concedido a una marca de
fabrica o de comercio en el pais de origen influye en la prioridad concedida en Croacia a las
mar cas de fabrica o de comercio frente a las indicaciones geogr éficas. Sirvanse explicar s los
elementos de los que depende la car acterizacion de un nombre como genérico deben reunirse en
Croaciao en € paisdeorigen delaindicacion en cuestion.

De conformidad con la legidlacion aplicable, la "Ley sobre la proteccion de indicaciones
geogréficas de productos y servicios' (articulo 27), las marcas de fabrica o de comercio no prevalecen
sobre las indicaciones geogréficas en el sentido de impedir la concesion de unaindicacion geogréfica
y su inscripcién en d registro de la Republica de Croacia o de declarar la nulidad de una decision
sobre la aceptacion de una indicacion geograficay su inscripcion en el registro.

Sin embargo, lavalidez de una marca protegida idéntica o similar a una indicacion geografica
protegida se mantendra y se permitira su uso toda vez que su solicitud se haya presentado o la marca
en cuestion se hayainscrito en el registro de buenafe, o si e derecho de uso se adquirié de buena fe
antes de presentar la solicitud de registro de la indicacion geografica o antes de conceder otra forma
de proteccion en € pais de origen, o antes de la expiracién del periodo de un afio contado a partir dela
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobrela OMC en la Republica de Croacia.

! |as respuestas de Croacia a |as preguntas iniciales formuladas por las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros figuran en el documento |P/C/W/262/Add.2.
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De conformidad con el punto 3 del parrafo 1 del articulo 6 de la misma Ley, no se otorgara
proteccion a una indicacion geogréfica cuando el nombre del lugar de origen de un producto o
servicio no esté protegido o haya dejado de estar protegido o haya caido en desuso en el pais de
origen, entre otras cosas por motivos de cualidades genéricas del nombre, establecidas en el pais de
origen.

Ademés, con arreglo a la definicion de cualidad genérica que figura en € parrafo 1 del
articulo 7 de la Ley, se establecio que no se otorgara proteccion a unaindicacion geogréfica cuando el
nombre del lugar de origen de un producto o servicio, su lugar de produccion o comercializacion
original, se haya convertido en un nombre comin para cierto tipo de producto o servicio, definiendo
asi criterios de nombre genérico en la Republica de Croacia

Toda persona interesada puede presentar a la Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual un
recurso de oposicion contra la solicitud de registro de una indicacion geogréfica, si considera que la
indicacion en cuestion no se gjusta alas prescripciones, apoyando esta opinidn con pruebas suficientes
y en un plazo de tres meses a contar desde la fecha de publicacion de la solicitud en el Boletin Oficial
delaOficina (parrafo 1 ddl articulo 17).

La decisién administrativa sobre la proteccion de unaindicacion geogréfica o la concesion de
un derecho de uso se declararan anuladas en e procedimiento ante la Oficina, autométicamente o a
peticion de una parte o del Ministerio Publico, de establecerse que la indicacion geogréfica no se
ajustaba a las prescripciones desde un principio (parrafo 1 del articulo 28).

Pero e nombre del lugar de origen protegido por una indicacién geogréfica no podra
considerarse un nombre genérico durante e periodo de proteccion previsto en la Ley (parrafo 2 del
articulo 7).

Complemento dela pregunta 45:

Sirvanse explicar si la legislacion croata considera informacion no divulgada los datos
de pruebas como, por € emplo, los que es necesario que las empresas farmacéuticas presenten
para la autorizacion de nuevos compuestos en Croacia. Sirvanse explicar s este tipo de datos es
objeto de alguna proteccion. Sirvanse aclarar s estos datos estaran sujetos a divulgacion
obligatoria por parte del Gobiernoy, en caso afirmativo, en qué circunstancias.

Los datos a que se refiere la pregunta (los Ilamados " datos de pruebas”) se consideran secretos
comerciades y se rigen por € Reglamento sobre el procedimiento y método de autorizaciones de
circulacion de productos meédicos (Boletin Oficial de la Republica de Croacia N° 92/99), basado en la
Ley de medicamentosy productos médicos (Boletin Oficia de la Republica de Croacia N° 124/97).

Lo mismo vale para los datos sobre obtenciones vegetales en la agricultura sometidas a un
procedimiento de registro, con arreglo a la Ley sobre semillas, material de sembra y registro de
obtenciones vegetales en la agricultura (Boletin Oficia de la Republica de Croacia N° 124/97).

La definicion de secreto comercial (y de otros tipos de secretos) se establece en la Ley sobre
proteccion de la confidencialidad de los datos (Boletin Oficial de la Republica de Croacia N° 108/96),
en tanto que e Codigo Penal (Boletin Oficial de la Republica de Croacia N° 110/97) dispone las
sanciones penales por su eventua divulgacion.

Ninguna disposicion en nuestra legislacion establece la obligaciéon de divulgacion de dichos
datos por e Gobierno.
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SUIZA?

A. PATENTES

Complemento dela pregunta 2:

Ustedes mencionan que, segin e pérrafo 1 de articulo 4 de la Ley de Patentes
(NN N° 78/99), la proteccion de la patente excluira las variedades de plantas. Sirvanse explicar
de qué manera su legislacion establece la proteccion de obtenciones vegetales. ¢Setrata de un
sistema sui generis, segin se indica en e parrafo 3 b) del articulo 27 del Acuerdo sobre
losADPIC?

Como se hadicho, las variedades de plantas estédn excluidas de la proteccidn de patentes, pero
se protege mediante disposiciones sui generis de conformidad con € parrafo 3 b) del articulo 27 del
Acuerdo sobrelos ADPIC. Lasdisposiciones sui generis son las siguientes:

- Ley de proteccion de obtenciones vegetales en la agricultura (Boletin Oficid de la
Republica de Croacia N° 131/97 y N° 62/2000);

- Ley sobre semillas, material de siembra y registro de obtenciones vegetales en la
agricultura (Boletin Oficial de la Republica de Croacia N° 131/97);

- Ley sobre el otorgamiento de nuevas autorizaciones para introducir en la produccién
obtenciones vegetales extranjeras para la agriculturay la silviculturay su proteccion
(Boletin Oficia de la Replblica de Croacia N* 53/91, 26/93 y 29/94).

Complemento dela pregunta 3:

Sirvanse confirmar s su legidacion, de conformidad con € pérrafo 1 del articulo 27 del
Acuerdo sobre los ADPIC, y €l articulo 31 del mismo Acuerdo, considera la importacién como
"explotacién o utilizacién" de una patente (excluyendo asi € régimen de licencia obligatoria
para los productos importados).

Con arreglo alalegislacion de Croacia, laimportacion se considerard una "explotacion” de la
patente, con lo que se descarta €l régimen de licencia obligatoria paralos productos importados.

Complemento dela pregunta 4:

A. Sirvanse explicar s su legislacion prevé un examen judicial u otro examen
independiente de la validez juridica de toda decision de las autoridades administrativas en
relacion con la autorizacion del uso que se menciona en €l articulo 31 del Acuerdo sobre los
ADPIC.

El otorgamiento de una licencia obligatoria en la Republica de Croacia es de la competencia
delostribunales, del Tribunal de Comercio en primerainstanciay del Supremo Tribuna de Comercio
en segunda instancia (Ley sobre los Tribunales, Boletin Oficia de la Replblica de Croacia N* 3/94,
100/96, 131/97 y 129/2000).

2 Las respuestas de Croacia a las preguntas inicidles de Suiza figuran en e documento
IP/C/W/262/Add.1.
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B. ¢Establece su legislaciéon la condicion de obtener una licencia obligatoria para poder
explotar una patente (" segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir otra patente
("primera patente"), que se menciona en el apartado ) del articulo 31 dd Acuerdo sobre los
ADPIC? En tal caso, ¢qué condiciones se aplicaran para otorgar taleslicencias con arreglo a su
legislacion?

Aungue no se establece explicitamente, cabe entender que puede presentarse una solicitud de
licencia obligatoria en el caso de explotacion de una llamada "segunda patente” que no pueda
utilizarse sin infringir la "primera patente”. Su concesién dependera del curso del procedimiento,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos, expuestos en los articulos 57 a 59 de la Ley de
Patentes. e solicitante debe demostrar que € propietario de la patente no explota la invencién
protegida, 0 que lo hace en una medida insuficiente para satisfacer las necesidades del mercado
croata, 0 que se hiega a establecer un contrato de licencia o exige condiciones que sobrepasan 1o
habitual en el mercado para establecer tal contrato.

Toda licencia obligatoria ha de otorgarse exclusivamente con e objeto de abastecer €
mercado interior y, en caso de otorgarse, e propietario de la patente tendra derecho a una
remuneracion conforme a valor econdmico de lalicencia, que se determinard por resolucion judicial.

El propietario de la patente puede demostrar la existencia de motivos legitimos que
justifiguen la no explotacion o explotacion insuficiente de lainvencion protegida.

B. PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA

Complemento dela pregunta 6:

En relacion con la cuestion del uso comercial desleal de los datos suministrados por un
solicitante al organismo estatal responsable en € procedimiento de autorizacion de
comercializacion de un producto farmacéutico o de un producto quimico de uso en la
agricultura, sirvanse explicar detalladamente s su legidacion prohibe expresamente que un
segundo solicitante se apoye o refiera a los datos originales ddl primer solicitante en caso de
solicitar seguidamente autorizacién de comercializacion para un producto propio. ¢Exige €
organismo estatal responsable la misma cantidad de datos del segundo solicitante como del
primero? ¢Establece su legidacion una condicion especifica de proteccion de datos no
divulgados sobre pruebasy de otra indole del primer solicitante?

Los datos a que se refiere la pregunta (los Ilamados " datos de pruebas”) se consideran secretos
comerciades y se rigen por € Reglamento sobre el procedimiento y método de autorizaciones de
circulacion de productos médicos (Boletin Oficial de la Republica de Croacia N° 92/99), basado en la
Ley de medicamentosy productos médicos (Boletin Oficia de la Republica de Croacia N° 124/97).

Lo mismo vale para los datos sobre obtenciones vegetales en la agricultura sometidas a un
procedimiento de registro, con arreglo a la Ley sobre semillas, material de sembra y registro de
obtenciones vegetales en la agricultura (Boletin Oficia de la Republica de Croacia N° 124/97).

Ladefinicion del secreto comercia (y de otros tipos de secretos) se establece en la Ley sobre
proteccion de la confidencialidad de los datos (Boletin Oficial de la Republica de Croacia N° 108/96),
en tanto que e Codigo Penal (Boletin Oficial de la Republica de Croacia N° 110/97) dispone las
sanciones penales por su eventua divulgacion.

Ninguna disposicion en nuestra legislacion establece la obligaciéon de divulgacion de dichos
datos por e Gobierno.
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C. OBSERVANCIA

Complemento delapregunta 7:

Sirvanse explicar de qué manera su legidacion aplica e articulo 50 del Acuerdo sobre
los ADPIC y de qué manera las prescripciones especiales relativas a las medidas en frontera de
los articulos 51 a 60 del mismo Acuerdo se aplican en su legislacion.

En el caso de los derechos de propiedad industrial, las medidas provisionaes abarcan:
suspension de las acciones que infringen los derechos protegidos o de las acciones que pudieran
infringirlos; incautacion o exclusion de la circulacion, segun los casos, de los productos resultantes o
adquiridos mediante infraccién de derechos protegidos y de los articulos (implementos y
herramientas) predominantemente utilizados en la creacion de los productos infractores de derechos
protegidos; la preservacion de las pruebas de infraccion de los derechos protegidos. Ante la
probabilidad de que se produzca un dafio irreparable o que posteriormente la obtencién de pruebas sea
dificil o imposible, € tribunal dictard una medida provisiona sin notificar previamente a la otra parte
(articulo 53 de la Ley de marcas de fébricay de comercio, parrafo 3 del articulo 30 delaLey sobre la
proteccion de indicaciones geogréficas de productos y servicios, articulo 52 de la Ley de dibujos y
modelos industriales, articulo 79 de la Ley de Patentes, articulo 22 de la Ley sobre la proteccién de
esquemas de trazado de circuitos integrados, Boletin Oficial de la Republica de Croacia N° 78/1999).
En los casos de adopcion de medidas provisionales no previstas en las leyes mencionadas, han de
aplicarse las disposiciones correspondientes de los articulos 292 a 307 de la Ley sobre gecucion
(Boletin Oficial de la Republica de Croacia N 57/1996 y 29/1999) y de los articulos 272 a 276 de la
Ley sobre e procedimiento civil.

En el caso de derechos de autor y derechos conexos, las medidas provisionales abarcan:
incautacion, exclusion de la circulacion y depdsito en custodia de copias, medios, equipos y
documentos pertinentes; prohibicion de infracciones inminentes o ya iniciadas;, otras medidas
similares (articulo 97 y parrafo 3 del articulo 119 de la Ley del derecho de autor, Boletin Oficid de la
Republica de Croacia N° 9/1999).

En casos urgentes, como e peligro de un dafio irreparable o a los efectos de preservar las
pruebas, también se adoptan medidas provisionales (parrafo 5 del articulo 275 de la Ley sobre €
procedimiento civil, parrafo 3 del articulo 79 de laLey de Patentes).

Los procedimientos para la adopcion de medidas provisionales se dan inicio mediante una
solicitud por escrito del propietario de los derechos (articulo 274 de la Ley sobre el procedimiento
civil, articulo 293 de la Ley sobre g ecucién).

El tribunal requiere que e demandante presente los motivos probables en que apoya su
conviccion de que la reclamacion se justifica y de que, sin la medida provisional, le seria dificil o
imposible obtener satisfaccion o de que la medida es necesaria para impedir € uso de la fuerza o la
posibilidad de un dafio irreparable (parrafo 2 del articulo 293 y articulos 296 y 298 de la Ley sobre
€ ecucion).

En su decision, e tribunal puede definir libremente la duracion de la medida provisiona y, en
los casos en que la medida se dicta antes de presentar una demanda o antes de que comience otro
procedimiento, |os correspondientes plazos deinicio (articulo 303 de la Ley sobre gjecucidn).

El demandado tiene derecho a apelar contra la decision de medidas provisionales (articul os 46
y 53 de la Ley sobre gecucion). El tribuna puede exigir que el demandante proporcione garantias
para los dafios en que incurra el demandado, en caso de aplicarse la medida provisional (articulo 301
de la Ley sobre gecucion). El propio demandado puede proporcionar una garantia para las
reclamaciones del propietario de derechos, en cuyo caso la medida provisonal se suspende
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(pé&rrafos 2y 3 del articulo 300 de la Ley sobre gecucion). El demandado tiene derecho a reclamar
compensacion por dafios causados por la medida provisional cuando ésta carece de bases juridicas
(articulo 306 de la Ley sobre g ecucidn).

Las prescripciones especiales relacionadas con medidas en frontera de los articulos 51 a 60
del Acuerdo sobre los ADPIC tienen aplicacion en el Decreto sobre medidas en frontera que dictara e
Gobierno de la Republica de Croacia (parrafo 3 del articulo 70 de la Ley de Aduanas, Boletin Oficia
de la Republica de Croacia N° 78/1999). Y aexiste un proyecto del Decreto mencionado.



