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Respuestas del Japdn a las preguntas formuladas
por las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros y por los Estados Unidos

Se han recibido de la Mision Permanente del Japon las siguientes comunicaciones, de fecha
14 de mayo de 1997.

I RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL RELATIVA A LOS DERECHOS DE
PRIORIDAD*

¢Reconoce su pais un derecho de prioridad sobre la base de una anterior solicitud de patente
presentada en cualquier otro pais Miembro de la OMC por un nacional de un Miembro de la OMC?

En € articulo 43 bisdelaL ey de Patentes japonesa se estipula que un nacional de un Miembro
delaOMC que haya presentado anteriormente una solicitud de patente en cualquier otro pais Miembro
de la OMC puede reivindicar un derecho de prioridad conforme a lo previsto en € articulo 4 del
Convenio de Paris.

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

Patentes

1 La introduccion de un producto detercerosen el mercado del Japon entrela fecha deprioridad
estipulada en € articulo 4 del Convenio de Paris (1967) y la fecha de presentacién en € Japédn de
la solicitud de patente ¢constituye una infraccion a tenor del apartado ii) del parrafo 2 del articulo 69
de la Ley de Patentes del Japén? (Parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC)

Laintroduccion del producto mencionado constituye unainfraccion con arreglo a apartado 2
del parrafo 2 del articulo 69 de laLey de Patentes del Japon. En el articulo 4B del Convenio de Paris

'En lareunién del Consgio de los ADPIC celebrada € 27 de febrero de 1997, los Miembros acordaron
responder a esta pregunta en € contexto del presente examen (documento IP/C/M/12, péarrafo 18).



IP/C/WI70
Pégina 2

se estipula que: "[estos] hechos [ocurridos en e intervalo] no podrén dar lugar a ningun derecho de
terceros ni a ninguna posesion persona”, y en el articulo 43 bis de la Ley de Patentes del Japdn se
estipula que una persona que ha presentado una solicitud de patente en un pais Miembro de la OMC
podré reivindicar la prioridad conforme a lo dispuesto en € articulo 4 del Convenio de Paris. En
consecuencia, alos efectos del apartado 2 del parrafo 2 del articulo 69 de laL ey de Patentes del Japon,
seinterpretaque” solicitud de patente”" significa, cuando sereivindicalaprioridad, laprimerasolicitud
presentada en otro pais.

2. La persona a que se hace referencia en € articulo 79 de la Ley de Patentes ¢tendria derecho,
en su calidad de usuario anterior, a una licencia no exclusiva respecto de los derechos derivados de
lasolicitud de patente mencionadaen esearticul o si esa per sonaexpl otaba comer cialmentelainvencién,
o0 hacia preparativos para ello, en e momento de la presentacion de una anterior solicitud de patente
en otro pais Miembro de la OMC? (Pérrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobrelos ADPIC, articulo 4
del Convenio de Paris (1967))

De conformidad con € articulo 79 de la Ley de Patentes del Japon, |a persona (el usuario
anterior) tendria derecho aunalicenciano exclusivarespecto de los derechos derivados de la solicitud
de patente si esa persona explotaba comercialmente la invencidn, o hacia preparativos para ello, en
el momento de la presentacion de una anterior solicitud de patente en otro pais Miembro de laOMC.
En el articulo 4B del Convenio de Paris se prescribe que: "[estos] hechos [ocurridos en € interval o]
no podran dar lugar aningun derecho detercerosni aningunaposesion persona”, y end articulo 43 bis
de laL ey de Patentes del Japon se estipula que una persona que ha presentado una solicitud de patente
en un pais Miembro de laOMC puede reivindicar laprioridad conforme alo previsto en el articulo 4
del Convenio de Paris. En consecuencia, alos efectos del articulo 79 delaL ey de Patentes del Japon,
seinterpretaque " solicitud de patente”" significa, cuando sereivindicalaprioridad, laprimerasolicitud
presentada en otro pais.

3. Respecto alaspatentesylosesguemasdetrazado (topografias) ¢permitelalegisiacionjaponesa
la imposicion de licencias obligatorias para prevenir € abuso de los derechos por sus titulares o €
recurso a practicas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la
transferencia internacional de tecnologia? De ser asi, ¢qué limitaciones se impondrian, en su caso,
alaconcesiéndeestaslicenciasy cual seria sufundamentojuridico? ¢Serespetantodaslascondiciones
previstas en € articulo 31? (Parrafo 2 del articulo 8 y articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC)

EnlalLey de Patentes del Japon se estipulael otorgamiento de licencias obligatorias en €l caso
de"faltade uso" (articulo 83), " patentes dependientes” (articulo 92) e "interés publico" (articulo 93).
En estas licencias obligatorias deberdn respetarse todas las condiciones previstas en € articulo 31.
En las Directrices sobre los Laudos Arbitraes se prescribe, paramayor caridad, que los laudos arbitrales
se dictaran de conformidad con todas las obligaciones prescritas en € articulo 31 y otros articulos
pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.

EnlaLey sobre e Disefio de Circuitos Integrados para Semiconductores no se prevé ninguna
medida para impedir el abuso de los derechos por sus titulares ni € recurso a précticas que limiten
de manera injustificable e comercio o redunden en detrimento de la transferencia internaciona de
tecnologia.

4, ¢Aplicalalegislacionjaponesae principio deagotamientoanivel internacional delosderechos
de patente?

Se entiende que € principio de agotamiento a nivel internaciona no se aplica a los derechos
de patente.
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5. ¢Cuél es e fundamento juridico en la legidacion japonesa del derecho de los titulares de patentes
acederlas o transferirlas por sucesiony a concertar contratos de licencias? (Parrafo 2 del articulo 28
del Acuerdo sobre los ADPIC)

El titular de la patente tendra derecho a cederla o transferirla por sucesién conforme alo supuesto
en e apartado 1 del parrafo 1 del articulo 98 de la Ley de Patentes del Japon, asi como el derecho
aconcertar contratos de patentes exclusivosy no exclusivos conformealo dispuesto enlosarticulos 77
y 78, respectivamente.

6. Con arreglo al articulo 80 de la Ley de Patentes, ¢bastaria con que un inventor presentase
una solicitud de patente de buena fe y comenzara a explotarla para tener derecho a una licencia no
exclusiva en relacién con una solicitud de patente presentada anteriormente para la misma invencion?
De ser asi, ¢en qué se basa € Gobierno del Japon para considerar que esta disposicién no atenta
de manera injustificable contra la explotacion normal de la segunda patente? (Articulo 30 del Acuerdo
sobre los ADPIC)

No bastaria que un inventor (usuario anterior) presentara una solicitud de patente de buena
fey comenzara a explotarla paratener derecho a unalicencia no exclusiva en relacion con un derecho
de patente respecto del cua se ha presentado anteriormente una solicitud de patente para la misma
invencion. Otros requisitos son € hecho de que su invencién haya estado antes patentada y luego la
patente haya sido anulada de conformidad con € articulo 123 de la Ley de Patentes del Japon, y €
hecho de que haya comenzado o hecho preparativos paraexplotar de buenafe su patente anteriormente
alafecha de la solicitud de anulacion de su patente.

Esta excepcion no atenta de manera injustificable contra la explotacién normal de la patente
(segunda patente), sino que representa un equilibrio adecuado entre d titular de la segunda patente
y un usuario de buena fe que haya comenzado a explotar su propia patente una vez concedida ésta,
sin saber que su patente estaba comprendida en uno de los apartados del parrafo 1 del articulo 123.
Debe observarse también que, de conformidad con €l parrafo 2 del articulo 80 de la Ley de Patentes
del Japon, © titular delasegundapatentetendraderecho arecibir unaremuneraciéndel usuarioanterior.

7. ¢En qué medida y con arreglo a qué normas juridicas garantiza e Japon € cumplimiento de
lasobligaciones dimanantesdelosapartadosc) (primeramitad delafrase), f), g), h) yl) del apartado i)
del articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC?

Las disposiciones de los apartados ¢), f) y h) del articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC
se aplican en virtud del pérrafo 2 del articulo 86 de la Ley de Patentes del Japon, e apartado g) en
virtud del articulo 90 y el apartado |) en virtud del parrafo 5 del articulo 92. Las Directrices sobre
los Laudos Arbitrales establecen, para mayor claridad, que los laudos arbitraes se dictardn de
conformidad con todas las obligaciones dimanantes del articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

8. ¢Como y en qué medida se da aplicacion en lalegislacion japonesa al articulo 34 del Acuerdo
sobre los ADPIC?

De conformidad con €l apartado a) del parrafo 1 del articulo 34 del Acuerdo sobrelos ADPIC,
ene articulo 104 delaL ey de Patentes del Japon se estipulaque, en € caso de una patentedeinvencion
paraun procedi miento defabricaci 6n deun producto, cuando dicho producto no eraconocido del publico
en € Japon (esdecir, eranuevo) antes de presentarse la solicitud de patente en cuestion, se considerara
que todo producto idéntico ha sido fabricado mediante dicho proceso.
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No existen disposiciones en las leyes japonesas disposiciones vigentes sobre las medidas
encaminadas a proteger e carécter confidencia de los secretos comerciales comunicados por una de
las partes al tribuna durante los procedimientos judiciales.

En laConstitucién del Japon se estipulan requisitos estrictos sobre las excepciones a principio
de que los procedimientos judiciales estaran abiertos a publico. Conforme a dichas disposiciones,
los procedi mientosjudicialesdeben |l evarseacabo entribunal esabiertosa publico, aunquesedivulguen
Secretos comerciales.

Con arreglo al articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, "el procedimiento debera prever
medios para identificar y proteger la informacion confidencia, salvo que ello sea contrario a
prescripciones constitucionales existentes' (énfasis nuestro).

Parafinesdereferencia, se expone acontinuacion lasituacion actual delas enmiendas recientes
del Cédigo de Procedimiento Civil:

En € Japdn, se promulgb en junio de 1996 un Cédigo de Procedimiento Civil
completamente revisado. (Entrard en vigor dos afios después de la fecha de promulgacion
conforme a lo determinado en una ordenanza gubernamental. Todavia no habia entrado en
vigor en abril de 1997.) El Cadigo revisado contiene nuevas disposiciones que restringen e
examen de las actas de los juicios a fin de impedir que los secretos comerciaes registrados
en dichas actas se divulguen mediante e examen de las mismas y de proteger los secretos
comerciales.

Esquemas de trazado (topografias) de los circuitos integrados

1 ¢Abarca la definicion de circuito integrado de semiconductores que figura en el parrafo 1 del
articulo 2 dela Ley relativa a los esquemas de trazado de | os circuitos integrados de semiconductores
("la Ley de Esquemas de Trazado de Circuitos") los circuitos integrados en forma intermedia? De
no ser asi, ¢de qué manera protege la legislacion japonesa |os esquemas de trazado utilizados en la
fabricaciéndecircuitosintegradosen formaintermedia? ¢Abarcaladefinicién de esquemasdetrazado
decircuito quefiguraene péarrafo 2) del articulo 2 delamisma Ley |osesquemas detrazado preparados
para un circuito integrado destinado a la fabricacién? De no ser asi, ¢de qué manera protege la
legislacion japonesa esos esquemas detrazado? (Articulo 35 del Acuerdo sobrelos ADPIC, articulo 2
del Tratado IPIC)

El parrafo 1 del articulo 2 delaL ey relativaal os esquemas detrazado deloscircuitosintegrados
de semiconductores (la"Ley de Esquemas de Trazado de Circuitos") define a circuito integrado de
semiconductores como un " producto”. En consecuencia, los circuitos integrados en formaintermedia
se hallan protegidos, en lamedida en que se distribuyan en los mercados o estén incorporados en un
articulo. Ladefinicion de esquema de trazado de circuitos que figuraen € parrafo 2 del articulo 2
comprende los esquemas de trazado preparados para un circuito integrado destinado ala fabricacion.

2. ¢Protegelalegislacionjaponesaal titular deun derecho sobreesguemas detrazado decircuitos
contra la reproduccion que no sea por incorporacion en un circuito integrado de semiconductores?
De ser asi, ¢como concede esa proteccion? (Articulo 35 del Acuerdo sobre ADPIC, inciso i) del
apartado a) del parrafo 1) del articulo 6 del Tratado IPIC)

En e articulo 11 de la Ley de Esquemas de Trazado de Circuitos se estipula que €l titular de
un derecho sobre esquemas de trazado de circuitos tendrd derecho a utilizar € esquema de trazado
para e cua obtenga un registro de establecimiento, y que los efectos del derecho sobre € esquema
de trazado comprenderén la fabricacién de un circuito integrado de semiconductores mediante € uso
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del esquema de trazado segun la definicion de "uso" del esquema de trazado de circuitos que figura
en e apartado 1 del parrafo 3 del articulo 2. Sin embargo, |os efectos del derecho sobre e esquema
de trazado no comprenderan € uso del esguema de trazado creado por otra persona, conforme alo
estipulado en e parrafo 1 dd articulo 12.

En consecuencia, € titular del derecho del esgquema de trazado de circuitos, estaré protegido
contra la reproduccioén mediante la incorporacion en un circuito integrado de semiconductores o en
alguna otra forma, con excepcion del uso del esquema de trazado creado por otra persona.

3. ¢Protegelalegislacionjaponesaal titular deun derecho sobreesgquemasdetrazado decircuitos
contrael actodeimportar, vender odistribuir en cual quier otraformaparafinescomercialesuntrazado
de circuito registrado, con independencia de que esté incorporado 0 no a un circuito integrado de
semiconductores? De ser asi, ¢cOmo se concede esa proteccion? (Articulo 35 del Acuerdo sobre
los ADPIC e inciso ii) del apartado a) del parrafo 1 del articulo 6 del Tratado IPIC)

En e articulo 11 de la Ley de Esquemas de Trazado de Circuitos se estipula que €l titular de
un derecho sobre esquemas de trazado de circuitos tendrd derecho a usar € esquema de trazado para
el cual obtenga registro de establecimiento, y los efectos del derecho sobre € esquema de trazado
comprenderan la transferencia, cesion, exposicién con fines de transferencia o cesién o importacion
de un circuito integrado de semiconductores fabricado mediante el uso del esquema de trazado segiin
la definicion de "uso" del esgquema de trazado de circuitos que figura en el apartado 2 del parrafo 3
dd articulo 2. Ademas, en d articulo 23 de la Ley de Esquemas de Trazado de Circuitos se estipula
quelaproduccion, transferencia, cesion, exposicion con fines detransferenciao lacesion o importacion
con fines comerciaes de objetos que deben ser usados para la imitacion de un esquema de trazado
de circuitos registrado serén considerados como unainfraccion del derecho sobre esguemas de trazado
de circuitos.

En consecuencia, € titular de un derecho sobre esquemas de trazado de circuitos esta protegido
contrael acto deimportar, vender o distribuir de a gunaotramanera con fines comercia es un esquema
detrazado decircuitosregistrado, conindependenciade queestéincorporado o noauncircuitointegrado
de semiconductores.

4. ¢Permite la legislacion japonesa la importacion, venta o distribucién de otro modo con fines
comercialesdeun circuito integrado o decualquier otro articulo queincorporedicho circuitointegrado
por una persona que actue debuenafe, unavez que ésta haya recibido aviso suficiente deque el esquema
de trazado incorporado a ese circuito integrado ha sido reproducido ilicitamente y a cambio de una
regalia razonable, con independencia de que dicho circuito integrado forme parte de las existencias
o haya sido encargado antes del aviso? (Parrafo 1 del articulo 37 del Acuerdo sobre los ADPIC)

Se permiten estos actos de conformidad con € articulo 24 de laLey de Esgquemas de Trazado
de Circuitos ("disposiciones especia es sobre una persona que acttia de buena fe').

Proteccion de la informacion no divulgada

1. ¢De qué manera y con arreglo a qué normas juridicas protege el Japon la presentacion de
datos de pruebas u otros no divulgados como condicidn para aprobar |a comer cializacion de productos
farmaceéuticos o de productos quimicos agricolas que utilizan nuevas entidades quimicas contra todo
uso comercial desleal y toda divulgacion? (Parrafo 3 del articulo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC)

Con respecto alaaprobacion de lafabricacion de productos médicos farmacéuticos o veterinarios
y a registro parala venta de productos quimicos agricolas, laLey de Farmaciay laLey Reguladora
de Productos Quimicos Agricolas requieren gque se presenten los datos a momento de solicitarse la
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aprobacion o € registro, respectivamente (parrafo 3 del articulo 14 delaLey de Farmaciay parrafo 2
ded articulo 2 de la Ley Reguladora de Productos Quimicos Agricolas), y estas Leyes no contienen
disposiciones que permitan que, unavez presentados a Gobierno, esos datos se divulguen a publico.

Ademés, con arreglo alaLey de Servicios Publicos Nacionales, un empleado que se ocupe
de dichos datos esta obligado a no divulgar ninguna informacion confidencia de la que haya podido
tener conocimiento en e desempefio de sus funciones (parrafo 1 del articulo 100) y dichos datos no
se divulgan a publico.

En consecuencia, 1os sistemas jagponeses con arreglo alas L eyes antes mencionadas son conformes
a parrafo 3 del articulo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Referencia (traduccion provisiona):
1) Péarrafo 3 del articulo 14 de la Ley de Farmacia

Todapersonaque desee obtener unaaprobaci én conformealo dispuestoen el parrafo 1
adjuntaradatosrelativosalosresultados delaspruebasclinicasy otrosdatospertinentes
asu solicitud ...

2) Parrafos 1y 2 del articulo 2 de la Ley Reguladora de Productos Quimicos Agricolas

i) El fabricante o importador no vendera los productos quimicos agricolas que
hayafabricado, elaborado o importado a menos que obtenga el registro delos
mismos por decision del Ministro de Agricultura, Silviculturay Pesca ...

i) Lasolicitud parael registro especificado enel parrafo anterior seharamediante
la presentacion de una solicitud que contenga la siguiente informacion,
documentos que contengan | os resultados de | as pruebas acerca de la eficacia,
la fitotoxicidad, la toxicidad y la persistencia de los productos quimicos
agricolas asi como muestras de |os productos quimicos agricolas: (se omiten
los apartados 1) a 10)).

3) Parrafo 1 del articulo 100 de la Ley de Servicios Publicos Nacionales

L osempleados no divulgaran ningunainformacién confidencia delaque puedan haber
tenido conocimiento en €l desempefio de sus funciones. Esta disposicién se aplicard también
a los empleados después de que hayan cesado en sus funciones oficiales.

1. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
Patentes

1 El articulo 32 dela Ley de Patentes del Japon establececiertas exclusiones dela patentabilidad
para las "invenciones susceptibles de perturbar € orden publico, la moralidad o la salud publica".
También es sabido que "los méodos de diagndstico, terapéuticos y quirdrgicos para € tratamiento
de personas 0 animales' no son patentables en € Japon porque la Oficina de Patentes del Japon
considera que tales invenciones no son "aplicables industrialmente” como lo requiere e péarrafo 1)
del articulo 29 de la Ley japonesa. Con respecto a esta cuestion, sirvanse:
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a) explicar si esta interpretacion corresponde a la préctica de la Oficina de Patentes del
Japdn, eindicar s & Gobierno del Japdn se propone realizar modificaciones legidativas
para establecer en la Ley de Patentes una exclusion expresa de la patentabilidad;

b) indicar s existe alguna otra materia que se excluya rutinariamente por e fundamento
de que la invencion carece de aplicacion industrial en € Japdén, sin que esté
expresamente excluida por la Ley de Patentes del Japon.

A fin dedar g emplos deinvenciones que carecen de aplicabilidad industrial, en las Directrices
de Examen de la Oficina de Patentes del Japo6n se citan los " métodos de diagndstico, terapéuticos y
quirurgicos parad tratamiento de seres humanos", pero los métodos aplicables alos animales no estan
excluidos delapatentabilidad en el Japdn. El Gobiernodel Japdn no piensamodificar su L ey dePatentes
afin de establecer una exclusion expresa.

Con respecto ala segunda pregunta b), en las Directrices se mencionan también las siguientes
invenciones: i) unainvencién que no pueda ser utilizada con fines comerciales; vy ii) unainvencion
que pueda funcionar tedricamente pero que no pueda hacerse funcionar en la préctica

2. Sirvanse explicar si alguna de las siguientes invenciones se considera no patentable a pesar
de cumplir los requisitos de ser nueva y Util y entrafiar una actividad inventiva:

a) las invenciones de procedimiento que consistan, total o parcialmente, en actos cumplidos
por un ordenador y dirigidos por un programa de ordenador;

b) las invenciones de productos consistentes en elementos de una invencion de g ecucion
informatizada, incluyendo en particular:

i) los codigos de programas legibles por maquina almacenados en un medio
material como un disco flexible, un disco rigido de ordenador o una memoria
de ordenador; vy

i) los ordenadores de uso general cuya novedad respecto del estado anterior de
la técnica resida fundamentalmente en su combinacion con determinado
programa de ordenador;

C) los microorganismos, plantas o animales que no se manifiestan naturalmente y han
sido producidos mediante algun acto de intervencion humana.

Ninguna de estas invenciones esta excluida de las materias patentables en € Japon.

3. La Ley de Patentes del Japon, en su articulo 68 y el parrafo 3) de su articulo 2, define los
derechosconferidospor laspatentes. El articulo 28 del Acuerdo sobrelosADPIC establecelosderechos
gue deben otorgarse, en particular € derecho de impedir que terceros realicen actos de " oferta para
la venta" y "venta". Sirvanse explicar si se considera que los derechos de " cesion, arrendamiento”
y "oferta de cesion o arrendamiento” comprenden € alcance de las expresiones " oferta para la venta”
y "venta", que figuran en e Acuerdo sobre los ADPIC. En caso negativo, sirvanse explicar como
se ajusta la legislacion japonesa al articulo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En e articulo 68 y en € parrafo 3 del articulo 2 de la Ley de Patentes del Japodn se estipula
que & derecho de patente comprende |os actos de " cesion (en japonés "joto")" y de "oferta de cesion
(en japonés "joto no mohside")". El acto de "cesién (joto)" incluye € acto de venta. En € Japon
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se considera que € acto de venta es un acto de cesion oneroso. Por lamismarazén, € acto de " oferta
de cesion” incluye € acto de "oferta para la venta'.

4, El articulo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC establece excepciones limitadas a los derechos
exclusivos conferidos por las patentes, sujetas a la salvedad de que "tales excepciones no atenten de
manera injustificable contra la explotacion normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado
aloslegitimosinteresesdd titular dela patente, teniendo en cuenta losintereses|egitimosdeterceros”.
Sirvanse explicar de qué modo se ajustan al articulo 30 las excepciones previstas en los articulos de
la Ley de Patentes del Japon que se enumeran a continuacion, y si esas disposiciones estén limitadas
en forma que asegure que cualquier uso autorizado no atente de manera injustificable contra la
explotacion normal dela patente ni cause un perjuicio injustificado a loslegitimos intereses ddl titular
de la patente:

a) el parrafo 1) del articulo 69, sobreel uso para finesdeinvestigaci dn o experimentacion;

b) los articulos 81 y 82, sobre e otorgamiento de licencias no exclusivas de patentes
aplicables a dibujos o modelos industriales que anteriormente fueron objeto de un
derecho en cuanto tales cuyo plazo ha vencido; vy

C) los articulos 175 y 176, referentes a situaciones de uso de una invencion patentada
cuando la patente ha sido declarada nula por un tribunal de primera instancia pero
su validez ha sido restablecida en un "juicio posterior”.

E2) La excepcion previstaen e parrafo 1 del articulo 69 de la Ley de Patentes del Japdn
es conforme d articulo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC debido a que la excepcion
estd limitada a funcionamiento de la invencion patentada con fines exclusivos de
investigacion y experimentacion cientificasy no con propositos comerciales. Si bien
la excepcion estd destinada a promover nuevas actividades inventivas en € publico,
no atenta de manerainjustificable contra la explotacion normal de la patente ni causa
un perjuicio injustificado a los legitimos intereses del titular de la patente.

b) Las licencias no exclusivas previstas en los articulos 81 y 82 de la Ley de Patentes
del Japdn son también conformes d articulo 30 del Acuerdo sobrelosADPIC. Estas
licencias estén destinadas a lograr un equilibrio equitativo entre el derecho del titular
delapatentey e derecho del titular del derecho sobre dibujos 0 modelos industriaes
con respecto a los cuaes se presenté una solicitud antes de la fecha de presentacion
dela solicitud de patente con respecto a mismo producto, o en esa mismafecha S
se prohibiera al titular del derecho sobre los dibujos 0 modelos industriales a que los
siguiera usando después de la fecha de vencimiento de su derecho sobre [os mismos,
no seriaposible proteger losintereses|egitimosdel titular del derecho sobrelosdibujos
o modelosindustriales, quepresentd en primer lugar lasolicitud relativaaellosy siguid
explotando su derecho sobre ellos durante afios. Como € acance de la licencia no
exclusiva de patente con arreglo a articulo 81 o a articulo 82 se limita estrictamente
al derecho sobre los dibujos 0 modelos industriales previamente existente, no atenta
de manera injustificable contra la explotacion normal de la patente.

C) Larestriccion del derecho de patente estipulada en los articulos 175y 176 de laLey
de Patentesdel Japdn también esconformeal articulo 30 del Acuerdo sobrelosADPIC.
Como es muy raro que solicite un juicio posterior afin de restablecer las patentes
anuladasy mucho menos posiblequelavalidez delapatente anulada quede restabl ecida
medianteun nuevo procedimientojudicial, |lostercerostienen buenasrazonesparacreer
gue no se les prohibe explotar las patentes anuladas antes de que se registre € juicio
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posterior. La restriccion se aplicara solo a los productos importados a Japoén, o
fabricados o adquiridos en e Japon de buena fe después de dictada la decisién sobre
lainvaidez y antes de que seregistre la solicitud de proceder aun nuevo juicio. Esta
excepcion no atentade manerainjustificable contralaexplotacion normal delapatente.

5. Sirvanseexplicar si enel derechojaponésexi sten medidasespecial espara proteger |oslegitimos
intereses de los demandados respecto de sus secretos industriales y mercantiles, en consonancia con
el parrafo 3 del articulo 34 del Acuerdo sobrelos ADPIC, y ental caso cudl esla disposicion concreta
que otorga esa proteccion.

No existen en las leyes jgponesas disposiciones vigentes sobre | as medidas encaminadas a proteger
el carécter confidencia delos secretos comercia escomunicados por unadelaspartesad tribunal durante
los procedimientos judiciales.

EnlaConstitucién del Japon se estipulan requisitos estrictos sobre las excepciones al principio
de que los procedimientos judiciaes estaran abiertos a publico. Conforme a dichas disposiciones,
losprocedi mientosjudicia esdeben levarseacabo en tribunalesabiertos a publico aunque se divulguen
Secretos comerciales.

Con arreglo d articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, "el procedimiento debera prever
medios para identificar y proteger la informacion confidencia, salvo que ello sea contrario a
prescripciones constitucionales existentes' (énfasis nuestro).

Parafinesdereferencia, se expone acontinuacion lasituacion actual delas enmiendas recientes
a Cadigo de Procedimiento Civil:

En € Japdn, se promulgb en junio de 1996 un Cédigo de Procedimiento Civil
completamente revisado. (Entrara en vigor dos afios después de la fecha de la promulgacién
conforme a lo determinado en una ordenanza gubernamental. Todavia no habia entrado en
vigor en abril de 1997.) El Cadigo revisado contiene nuevas disposiciones que restringen e
examen de las actas de los juicios a fin de impedir que los secretos comerciaes registrados
en dichas actas se divulguen mediante e examen de las mismas y de proteger los secretos
comerciales.

6. Sirvanseindicar cuantas licencias obligatorias se han otorgado anualmente en el Japon desde
el 1° de enero de 1993.

No se han otorgado licencias obligatorias desde e 1° de enero de 1993.
Proteccion de la informacion no divulgada

7. Sirvanse explicar de qué modo se protege en e Japon la informacion no divulgada, y la base
legal de esa proteccion.

LaLey de Prevencién de la Competencia Desleal estipula que |os actos especificos relativos
a un secreto comercia estan comprendidos en la competencia desleal (apartados 4 a9 del parrafo 1
dd articulo 2). Conforme a articulo 2, € hecho de adquirir indebidamente un secreto comercial, o
el hecho de usar o divulgar un secreto comercia quehasido comunicado por unapersonaquelo conocia
con € fin deadquirir un beneficio desleal o de causar un perjuicio a poseedor del secreto, seconsidera
como "competenciadeslea”. El titular de los derechos puede solicitar que se dicte un mandamiento
paraimpedir o suspender dicha competenciadeslea (articulo 3). Ademés, € infractor estara obligado
aindemnizar los dafios que sean resultado de lainfraccion (articulo 4).
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8. Sirvanseindicar la natural eza delas medidas queadoptan las autoridadesjudicial es del Japon,
Si existe alguna, para proteger la confidencialidad de las infor maciones no divulgadas suministradas
por las partes en los procedimientos judiciales, cuando esa informacion se ha proporcionado para
hacer valer derechos relativos a ella o con otros fines.

No existen en las leyes jgponesas disposi ciones vigentes sobre | as medidas encaminadas a proteger
el carécter confidencia delos secretos comercia escomunicados por unadelaspartesad tribunal durante
los procedimientos judiciales.

En la Constituciéon del Japon se estipulan requerimientos estrictos sobre las excepciones a
principio de que los procedimientos judiciales estardn abiertos a publico. Conforme a dichas
disposiciones, los procedimientos deben llevarse a cabo en tribunales abiertos a publico aunque se
divulguen secretos comerciales.

Con arreglo d articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, "el procedimiento debera prever
medios para identificar y proteger la informacion confidencial, salvo que ello sea contrario a
prescripciones constitucionales existentes' (énfasis nuestro).

Parafinesdereferencia, se expone acontinuacion lasituacion actual delas enmiendas recientes
a Cadigo de Procedimiento Civil:

En e Japon se promulgd en junio de 1996 un Cddigo de Procedimiento Civil
completamente revisado. (Entrard en vigor dos afos después de la fecha de promulgacion
conforme a lo determinado en una ordenanza gubernamental. Todavia no habia entrado en
vigor en abril de 1997.) El Cadigo revisado contiene nuevas disposiciones que restringen la
inspeccion de las actas de los juicios afin de impedir que |os secretos comerciales registrados
en las actas se divulguen mediante el examen de las mismas y de proteger los secretos
comerciales.

9. Sirvanse explicar las medidas que se hayan aplicado en e Japdn, si se ha aplicado alguna,
para proteger contra la competencia desleal a las partes que han presentado a las autoridades
reglamentaciéndel Japdn, enrelacién con un pedido deaprobaci 6n dela comer cializaci 6n de productos
farmacéuticos o productos quimicos agricolas, datos de pruebas u otros no divulgados. Srvanse explicar
de qué modo son compatibles esas medidas, si existen, con € péarrafo 3 del articulo 39 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

Con respecto alaaprobacion de lafabricacion de productos médicos farmacéuticos o veterinarios
y a registro paralaventa de productos quimicos agricolas, laLey de Farmaciay la Ley Reguladora
de Productos Quimicos Agricolas requieren gque se presenten los datos a momento de solicitarse la
aprobacion o € registro, respectivamente (parrafo 3 del articulo 14 delaLey de Farmaciay parrafo 2
de la Ley Reguladora de Productos Quimicos Agricolas), y estas Leyes no tienen disposiciones que
permitan que, una vez presentados a Gobierno, esos datos se divulguen a publico.

Ademés, conforme alaLey de Servicios Publicos Nacionales, un empleado que se ocupe de
dichos datos est& obligado ano divulgar ningunainformacion confidencial de la que haya podido tener
conocimiento en el desempefio de susfunciones (parrafo 1 del articulo 100) y dichosdatosno sedivulgan
a publico.

En consecuencia, 1os sistemas japoneses con arreglo alas L eyes antes mencionadas son conformes
a parrafo 3 del articulo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.



IP/C/WI70
Pégina 11

Referencia (traduccion provisiona):
1) Péarrafo 3 del articulo 14 de la Ley de Farmacia

Toda persona que desee obtener una aprobacidn conforme a lo dispuesto en
el parrafo 1 adjuntara datos relativos a los resultados a las pruebas clinicas y otros
datos pertinentes a su solicitud ...

2) Parrafos 1y 2 del articulo 2 de laLey Reguladora de Productos Quimicos Agricolas

E2) El fabricante o importador no vendera los productos quimicos agricolas que
hayafabricado, elaborado o importado a menos que obtenga el registro delos
mismos por decision del Ministro de Agricultura, Silviculturay Pesca ...

b) Lasolicitud parael registro especificado enel parrafo anterior seharamediante
la presentacion de una solicitud que contenga la siguiente informacion,
documentos gque contengan | os resultados de | as pruebas acerca de la eficacia,
la fitotoxicidad, la toxicidad y la persistencia de los productos quimicos
agricolas asi como muestras de los productos quimicos agricolas.

- (se omiten los apartados 1) a 10)).
3) Parrafo 1 del articulo 100 de la Ley de Servicios Publicos Nacionales

L os empleados no divulgarén ningunainformacién confidencid de laque puedan
haber tenido conocimiento en e desempefio de sus funciones. Esta disposicion se
aplicardtambién alos empleados después de que hayan cesado en sus funciones oficides.

10. Un aviso publicado por e Director del Ministerio de Salud [Aviso de la Direccion N° 698,
de 30 de mayo de 1980] parece exigir que quienes solicitan aprobacion para la comercializacion de
nuevos medicamentos en € Japon publiquen cualquier dato que haya de presentarse al Ministerio de
Salud en una revista médica o cientifica editada en el Japdn. La publicacién de datos confidenciales
priva a la parte de la posibilidad de gozar de los derechos de los secretos comerciales respecto de
esos datos y permite que |os terceros compitan en forma desleal con quien ha desarrollado un nuevo
medicamento. Sirvanseindicar si quienes presentan datosdepruebasal Ministeriode Salud enrelacion
con una solicitud de aprobacion para la comercializacion de un nuevo medicamento deben publicar
previamente la informacion en una revista médica o cientifica para que los datos sean tomados en
consideracion por € Ministerio de Salud. En caso afirmativo, sirvanse indicar de qué modo se ajusta
esa practica a los requisitos del parrafo 3 del articulo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En los parrafos 1 a4 del aviso del Director no se requiere que se publiquen todos los datos
que, con arreglo al parrafo 3 del articulo 14 de la Ley de Farmacia, deben adjuntarse a una solicitud
paralaaprobacion dela comercializacion. Pueden aceptarse, previaconsulta, |os datos que sea dificil
publicar por algin motivo. Estosdatosno sedivulgana publico. Enconsecuencia, € sistemaaplicado
es conforme a pérrafo 3 del articulo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.





