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En e presente documento se reproducen las preguntas que | e fueron formuladas aladel egacion
de las Comunidades Europeas y las correspondientes respuestas en € examen de lalegislacion sobre
patentes, esquemas de trazado (topografias) de los circuitos integrados, proteccion de lainformacion
no divulgaday control de las précticas anticompetitivas en las licencias contractuales llevado a cabo
en lareunion del Consgo que tuvo lugar del 26 a 30 de mayo de 1997.2

I RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL RELATIVA A LOS DERECHOS
PRIORITARIOS®

Observacion: La Organizacion Europea de Patentes es una organizacion internacionda de caréacter juridico
establecida por € Convenio sobre laPatente Europea. El cometido de la Organizacion eslaconcesion
de patenteseuropeas, quellevaacabo laOficinaEuropeadePatentes. LosmiembrosdelaOrganizacion
Europea de Patentes son |os mismos de laUnién Europea (ademés de Suiza, Ménaco y Liechtenstein).

¢Reconocesu paisun derechodeprioridad sobrelabasedeunaanterior solicitud depatente
presentada en cualquier otro pais Miembro dela OMC por un nacional deun Miembro dela OMC?

Si.

'En cuanto alas leyes y reglamentos que notificaron las Comunidades Europeas con arreglo a lo dispuesto
en el parrafo 2 del articulo 63 del Acuerdo, en lo referente alas esferas de que setrata, véanse los documentos
IP/N/Y/EEC/U/Rev.1, IP/N/Y/EEC/P/1-3 e IP/N/I/EEC/L/1-2.

2L as actas de dicha reunién figuran en & documento IP/C/M/13.
En lareunién del Consgjo de los ADPIC celebrada € 27 de febrero de 1997, los Miembros accedieron a

proporcionar una respuesta a esa pregunta en € contexto del presente examen (parafo 18 dd
documento IP/C/M/12).



IP/Q3/EEC/1
Pégina 2

El parrafo 1 del articulo 87 del Convenio sobre la Patente Europea dispone que si quien haya
presentado una solicitud de patente en uno o para uno de los Estados que son partes en e Convenio
de Paris, quisiera efectuar la presentacién de una solicitud de patente europea respecto de la misma
invencion, gozaré de un derecho de prioridad a ese efecto durante un plazo de 12 meses a partir de
la fecha de presentacién de la primera solicitud.

En e caso de que la primera solicitud se haya presentado en un Estado que no sea parte en
el Convenio de Paris, € parrafo 5 del articulo 87 del Convenio sobre la Patente Europea estipula que
el derecho de prioridad existe Unicamente en la medida en que dicho Estado, en virtud de acuerdos
bilaterales o multilaterales, conceda también, sobre la base de una primera solicitud presentada en la
Oficina Europea de Patentes, un derecho de prioridad. Se consideraque el Acuerdo sobrelos ADPIC
esun acuerdo multilateral envirtud del cual debe concederse e derecho deprioridad. Por consiguiente,
la Oficina Europea de Patentes ha informado ya de esta interpretacion alos paises que son Miembros
de la OMC pero no del Convenio de Paris.

. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR NUEVA ZELANDIA

Observacion preliminar

Lascuestionesrelativasa Acuerdo sobrelaPatente Comunitariason, por e momento, tedricas,
por cuanto & Acuerdo no ha entrado alin en vigor.

1. Sirvanse indicar s € articulo 45 del Convenio sobre la Patente Comunitaria seria de
aplicacion en caso de quelalegislacion en materia de patentesde un signatario fueraincompatible
con € articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El articulo 45 del Convenio sobrelaPatente Comunitaria estipulaque lalegisiacion de patentes
de cada uno de los Estados contratantes se aplica a las licencias obligatorias concedidas sobre la base
de patentes comunitarias. De conformidad con @ parrafo 1 del articulo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC,
la legislacion de todos los Estados miembros de las Comunidades Europeas debia ser plenamente
compatible con e Acuerdo sobrelos ADPIC, incluido € articulo 31, apartir del 1° de enero de 1996.
Habida cuenta de que € Convenio sobre la Patente Comunitaria no ha entrado ain en vigor, todavia
no se ha planteado la cuestion de la concesion de licencias obligatorias con respecto a patentes
comunitarias.

2. Sirvanse explicar en qué medida son compatibles con el articulo 31 del Acuerdo sobre
los ADPIC los articulos 46 y 47 del Convenio sobre la Patente Comunitaria.

Los articulos 46 y 47 de Convenio sobre la Patente Comunitaria no abarcan todas las
disposi ciones que deben respetar se cuando se conceden licenciasobligatorias, sino queguardanrelacion
con lalibertad de circulacion de las mercancias en € marco del mercado Unico de las Comunidades
Europeas. Dado que la Comunidad Europea es una zona econdmica integrada, no pueden concederse
licencias obligatorias por motivos de explotacion insuficiente 0 nulaen un Estado miembro s € producto
se pone en € mercado de cudquier otro Estado miembro en cantidad suficiente para satisfacer 1a demanda
local. Esto limita, por consiguiente, la posibilidad de conceder licencias obligatorias dentro de las
Comunidades Europeas. Por o demés, es de aplicacién € articulo 45 del Convenio sobre la Patente
Comunitaria, que garantiza la compatibilidad con e Acuerdo sobre los ADPIC (véase la respuesta a
la pregunta 1).

3. Conreferenciaal articulo83del ConveniosobrelaPatenteComunitariasirvanseindicar si:

a) algun signatario ha formulado reservas; y
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b) de haberse formulado reservas, s éstas han sido retiradas.

Conreferenciad articulo 83 dd Convenio sobre laPatente Comunitaria, ninglin Estado signatario
ha formulado reservas en relacion con las licencias obligatorias.

. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPON

1 Sirvanseindicar si en su paisson materia patentable: 1) lasplantasy losanimales; 2) las
obtenciones vegetales y animales.

Por lo que serefiere ala determinacion de las materias patentables, corresponde alos Estados
miembros de las Comunidades Europeas poner en préctica las excepciones y € régimen de licencias
obligatorias y, por consiguiente, es de aplicacién la legislacion naciona sobre patentes.*

2. Sirvanseindicar si en su paisel acto de ofertaparala ventaestaincluido entrelosderechos
exclusivos que confieren las patentes.

3. Sirvanseindicar quétiposdeactossereconocen en su paiscomo excepcionesalosderechos
exclusivos que confiere la patente.

4. Sirvanseindicar en qué casos esta permitido en su pais el uso dela patentesin autorizacion
de su titular, incluido e uso por e gobierno o por terceros autorizados por € gobierno.

5. Sirvanse indicar como se aplica en su pais la obligacién establecida por los péarrafos 1
y 2 del articulo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de la carga de la prueba en los
procedimientos civiles por infraccion de patentes relativas a los procedimientos.

Observacion preliminar

Lascuestionesrelativasa Acuerdo sobrelaPatente Comunitariason, por e momento, tedricas,
por cuanto & Acuerdo no ha entrado alin en vigor.

6. La propia UE esta obligada a aplicar el Acuerdo sobrelos ADPIC en su caracter de Parte
Contratante de la OMC, y ha notificado € Convenio sobre la Patente Comunitaria como su
legislacion deaplicaciéninterna, lacual, sin embargo, nohaentrado adn envigor. A esterespecto,
sirvanseexplicar si puedeafirmarsequelapropia UE yahaaplicado e Acuerdo sobrelosADPIC.

La UE hamodificado lalegislacion comunitaria vigente para ponerla en consonancia con €
Acuerdo sobre los ADPIC mediante unaDecision del Consgjo de diciembre de 1994. Fueron modificados
varios instrumentos comunitarios, tales como e Reglamento de marcas de fébrica o de comercio de
laComunidad. En materiade patentes, solo han entrado en vigor dos instrumentos de la Comunidad,
el Reglamento relativo a la creacion de un certificado complementario de proteccion para los
medicamentos y el Reglamento relativo ala creacién de un certificado complementario de proteccion
paralos productos fitosanitarios, 10s cuaes estan de conformidad con € Acuerdo sobre los ADPIC.
El Convenio sobre la Patente Comunitaria todavia no ha entrado en vigor.

7. A pesar de que en € apartado 2 del articulo 1 delalegislacion de aplicacion del Acuerdo
sobrelosADPIC (el CPC) sehacereferencia al Convenio sobrelaPatente Europea en su conjunto,
éste no ha sido notificado todavia al Consgjo delos ADPIC. Sirvanseexplicar si e CPE aplicado

‘Egta respuesta también se aplica a las preguntas 2 a 5 inclusive.
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por el CPC constituye una ley o reglamento de aplicacion del Acuerdo sobrelos ADPIC. En caso
afirmativo, sirvanse explicar las razones por las que e CPE no ha sido notificado.

El Convenio sobre la Patente Europea es un tratado internaciona del cud son Partes Contratantes
18 paises europeos (todos | os Estados miembros de laUE, ademés de Suiza, Liechtenstein y Monaco).
L as Comunidades Europeas no son signatarias o Parte Contratante del Convenio sobre la Patente Europea.
L aOrganizacién Europeade Patentes, establecidapor el Convenio sobrelaPatente Europea, constituye
un acuerdo especia en virtud del articulo 19 del Convenio de Parisy no es parte en e Acuerdo sobre
losADPIC delaOMC. Aungueé Convenio sobrelaPatente Europeaestden consonanciaenlo esencial
conlasdisposicionesobligatoriasdel AcuerdosobrelosADPIC, puedeconsiderarsequedicho Convenio
no es, como tal, e instrumento de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC por lo que se refiere a
los Estados miembros de la Comunidad.

8. En casodequeel CPC sealaley oreglamento deaplicacién del Acuerdo sobrelosADPIC,
¢son lospaises miembrosde CPC |os mismos paises queforman laUE? En caso negativo, sirvanse
explicar por qué puede considerarsequeel CPC eslaley o € reglamento deaplicacion del Acuerdo
sobre los ADPIC en la UE.

L os miembros del Convenio sobre la Patente Comunitaria son, en principio, |os mismos que
losdelaUnion Europea. En estafase, sin embargo, solo 12 Estados miembrosdelaUE son signatarios
del CPC, pero se concertardn las necesarias medidas ulteriores para que queden integrados en € Convenio
los tres paises que ingresaron en la Comunidad en 1995, esto es, Austria, Sueciay Finlandia.

0. El parrafo 1) dd articulo 11 del Convenio de Paris estipula que "los paises de la Unién
concederan, conforme a su legislacion interna, una proteccion temporal ... para los productos
gue figuren en las exposiciones inter nacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas
en d territorio de alguno de elos'. En virtud del parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre
los ADPIC, los Miembros de la OMC deben cumplir e Convenio de Paris y debe otorgarse
proteccion tempor al para esas exposiciones en los paises Miembrosdela OMC. Sirvanseexplicar
la compatibilidad entre € articulo 55 del CPE, aplicado a este respecto en virtud del apartado 2)
del articulo 1 del CPC.

El articulo 55 del Convenio sobre la Patente Europea estipula que no se tenga en cuenta, para
laaplicacion delos criterios de novedad, unadivulgacion de lainvencion, si se debi6 a haber figurado
la invencion en una exposicion internacional de caracter oficial u oficiamente reconocida, 0 si es
consecuenciadedlo; setratadeunadisposicionindependienteenlaquesereflejalaproteccion otorgada
a las invenciones que figuran en una exposiciéon internacional de carécter oficial u oficiamente
reconocida, tal como se estipulaen el apartado 1) del articulo 11 del Convenio de Paris. Sin embargo,
aungue el apartado 1) del articulo 11 del Convenio deParislimitalaobligacién deotorgar tal proteccion
a las invenciones que figuren en exposiciones del mencionado caracter organizadas en Estados que
son miembros de la Unién de Paris, € articulo 55 del Convenio sobre la Patente Europea no contiene
limitaciones basadas en cuél sea e Estado en e que la exposicion tiene lugar.  Se limita a estipular
que laexposicién cumplalos términos dispuestos en € Convenio sobre Exposiciones Internacionales,
lo cua no afiade ninguna limitacion geogréfica a la aplicacion del apartado 1) del articulo 55. Asi
pues, las invenciones que figuren en una exposicion realizada en un Estado Miembro dela OMC que
no seamiembro delaUnidn de Paris estarén protegidas en virtud del articulo 55, siemprequelapropia
exposicion responda alas condiciones estipuladas en € Convenio sobre Exposiciones Internacionales,
ya sea el Estado Miembro de la OMC parte en ese Convenio o no.

10. El apartado 5 del articulo 87 del CPE, aplicado en virtud del apartado 2 del articulo 1
del CPC, establece que e derecho de prioridad basado en una solicitud presentada en un Estado
gue no sea Parte Contratante del Convenio de Paris podra gozar se en la medida en que e Estado
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otorgue un derecho de prioridad basado en una solicitud presentada ante la Oficina Europea de
Patentes o uno de sus Estados contratantes. Sirvanse explicar € régimen de ese pais que no es
Estado contratante del Convenio de Paris en un pais Miembro dela OMC. En caso de que no
se otorgue un derecho de prioridad, sirvanse explicar la compatibilidad de ello con la clausula
de la nacién més favorecida que figura en € articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En virtud del apartado 5) del articulo 87 del CPE, e reconocimiento por parte de la Oficina
Europeade Patentes deun derecho de prioridad basado en unasolicitud presentadaprimero en un Estado
que no forme parte de la Unién de Paris no es automético, sino que depende de que ese Estado otorgue
underechodeprioridad quetengaun efecto equival entefundado en unaprimerapresentaci on desolicitud
en la Oficina Europea de Patentes 0 uno de sus Estados contratantes. No obstante, €l trato que se dé
alas solicitudes que hayan sido primero presentadas en un Estado Miembro delaOM C que haya puesto
envigor €l Acuerdo sobrelos ADPIC sin hacerse Miembro del Convenio de Paris, no planteardningiin
problema. Deconformidad con el apartado 1 del articulo 2 del Acuerdo sobrelosADPIC, losMiembros
de la OMC estan obligados a cumplir con los articulos 1 a 12 y 19 del Convenio de Paris. Por
consiguiente, tendrén que otorgar un derecho de prioridad equivalente a del articulo 4B del Convenio
deParis (coninclusion delas presentaciones iniciales en laOficina Europeade Patentes o en cualquiera
de sus Estados contratantes), 1o cua llevard alanatificacién por parte del Consglo de Administracion
de la Oficina del reconocimiento del derecho de prioridad con respecto a una primera presentacion
desolicitud en ese Estado, conforme alo dispuesto en €l apartado 5) del articulo 87. LaOficinaEuropea
de Patentes se dirigi6 por escrito en julio de 1995 alos Estados Miembros de la OMC alos que este
asunto concernia, pero como no se recibio todavia ningunarespuesta por parte de éstos, no se procedié
a ninguna otra actuacion a tenor del apartado 5) del articulo 87.

11. El apartado 1) del articulo 106 del CPE, aplicado en virtud del apartado 2) del articulo 1
del CPC, establece quela revocacion dispuesta por la Division de Anulaciones serd revisada por
una junta de apelacion. Sirvanse explicar @ fundamento juridico que determina quetal revision
por una junta de apelacion sea equivalente a la revision judicial prevista en e articulo 32 del
Acuerdo sobre los ADPIC.

El articulo 32 del Acuerdo sobrelosADPIC serefierealasdecisionesderevocaci on o caducidad
de una patente provenientes de una autoridad judicial unavez que € procedimiento de concesién haya
sido completado con éxito. Eneste contexto, €l apartado 1) del articulo 106 del CPE estdde conformidad
con € articulo 32 del Acuerdo sobre los ADPIC, dado que las juntas de apelacion proporcionan la
oportunidad de que haya unarevision judicial. Entre otras cosas, poseen la necesariaindependencia;
no estan sujetas ainstrucciones del Presidente, € Consegjo Administrativo o cuaquier otra autoridad;
sus miembros son permanentes; éstos deberan ser imparciaes, independientes de las partes y de la
decision objeto de laapel acion; tienen poder paratomar pruebas bajo juramentoy, por dltimo, adoptan
decisiones razonadas por escrito. En e Reino Unido, tanto la Ley de patentes como la Camara de
los Lores® se han referido alas juntas de apelacion como tribunal que dala oportunidad de que haya
unarevision judicia en € sentido del articulo 32 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Esmés, e parrafo 5 del articulo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que | as decisiones
administrativas definitivas en los procedimientos para la adquisicién de derechos, asi como en los
procedimientos contradictorios parala oposicidn o revocacion de patentes estén sujetos arevision por
una autoridad judicia o cuasijudicial. El parrafo 5 del articulo 62 trata de manera especifica de la
revision dedecisiones quetienen quever con laadquisiciény e mantenimiento de un derecho de patente
otorgado en el contexto del procedimiento de concesion. Lasituacion existente en la Oficina Europea

5Véase Merrel Dow Pharmaceutical Inc. and Anr. v. H.N. Norton & Co. Ltd. 1996 R.P.C.76, 82.
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de Patentes, en que las juntas de apelacion constituyen -como minimo- una autoridad cuasijudicial,
est4 claramente de conformidad con el parrafo 5 del articulo 62.

12. El apartado 2) del articulo 167 del CPE, aplicado en virtud del apartado 2) ddl articulo 1
del CPC, establece que cada Estado contratante podra reservar se €l derecho de disponer quelas
patentes europeas en cuanto confieran proteccion a: a) productos quimicos, farmacéuticos o
alimenticios en si mismos, y b) procedimientos agropecuarios o de horticultura a los que no se
apliquee pérrafob) del articulo 53, carecer&n deefecto o seran revocables'. ¢Existealgin Estado
gue se haya reservado ese der echo? Existe alguna posibilidad de quelos Estados que seincor poren
como paises miembros en e futuro puedan reservar se ese derecho? En ese caso, sirvanse explicar
la compatibilidad de ello con € parrafo 1 del articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Dado que en virtud del parrafo 3) del articulo 167 del CPE los plazos han de ser calculados
apartir de lafechade laentradaen vigor del propio CPE, es decir, del 7 de octubre de 1977, no solo
han expirado las reservas iniciales, sino que es imposible que haya reservas en el futuro por parte de
nuevos Estados contratantes. El parrafo 3) del articulo 167 del CPE ha quedado, por tanto, fuera de
lugar y e CPE estden plenaconformidad con el parrafo 1 ddl articulo 27 del Acuerdo sobrelosADPIC.

13. El apartado 2) del articulo 167 del CPE, aplicado en virtud del apartado 2) ddl articulo 1
del CPC, estipula que cada Estado contratante podré reservarse € derecho de disponer que:
"c) las patentes europeas tendréan un plazo de duracién menor de 20 afios, de conformidad con
las disposiciones aplicables a las patentes nacionales’. ¢Existe algin Estado que se reserve tal
derecho? ¢Existe alguna posibilidad de que los Estados que se incor poren como paises miembr os
en e futuro puedan reservar se ese derecho? En ese caso, sirvanse explicar la compatibilidad de
ello con € articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El Unico Estado que algunavez se reservo e derecho en virtud del apartado c) del parrafo 2)
ded articulo 167 fue Austria, y desde entonces ha modificado el apartado 1) del parrafo 28 de su Ley
de patentes para hacerlo consonante con un plazo de 20 afios. Como quedd explicado en la respuesta
alapreguntal2, € articulo 167 del CPE haquedado superado, haciendo imposible todareservafutura
en cuanto a plazo de las patentes y garantizando asi la conformidad del CPE en este punto con €l
articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

14. Los apartados a) y c) del articulo 25 del CPC no parecen conferir un derecho exclusivo
respecto dela"oferta paralaventa". Sirvanseexplicar lacompatibilidad deello con lo dispuesto
en e apartado a) del parrafo 1 del articulo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El parrafo @) del articulo 25 del CPC serefiere a derecho exclusivo de un titular de patente
a"lafabricacion, oferta, puesta en € mercado o uso de un producto” que es materia de |la patente,
asi como a "importar o tener en existencia el producto para esos fines'. El articulo 25 abarca toda
formadetrato comercia o explotacion de lainvencién patentada. El concepto de" ofertaparalaventa’
queda del todo comprendido dentro del término "oferta’; este término comprende no solo la oferta
paralaventa, sinotambién lasofertas hechascon cualquier fin comercial, talescomo arriendo, aquiler,
hipoteca o uso de la invencion patentada.

15. Los apartados d) y €) dd articulo 27 del CPC establecen que los derechos conferidos por
lapatentecomunitariano seextender &n al empleo delainvencidn en buques, aer onaveso vehiculos
terrestresqueentren temporalmenteo accidentalmenteen € territorio delosEstados contr atantes.
Al parecer, estearticulo sdlo seaplicara atalesvehiculos delos Estados contratantes del Convenio
de Paris. ¢Significa esto que ese articulo no es aplicable a los paises Miembros de la OMC que
no son Estados contratantesdel ConveniodeParis? Ental caso, sirvanseexplicar lacompatibilidad
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de dlo con la clausula de la nacién més favorecida que figura en € articulo 4 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

El parrafo d) del articulo 27 del CPC dispone una limitacion de los derechos conferidos por
una patente comunitaria; tales limitaciones no podrén considerarse "una ventgja, favor, privilegio o
inmunidad que conceda un Miembro". Por consiguiente, e articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC
no es aplicable en este caso.

16. Conforme al apartado 1) del articulo 29 del CPC, "€ solicitante debera presentar ante
laOficina EuropeadePatentes, en € plazo prescritoen el Reglamento deg ecucidn, unatraduccién
del texto de las reivindicaciones sobre las que debe fundarse la concesion de la patente eur opea,
en alguna de las lenguas oficiales de cada uno de los Estados contratantes que no tengan como
lengua oficial e inglés, d francés o e aleman". ¢Cuantos idiomas oficiales existen en estos
momentos? Sirvanseexplicar si e numero deidiomasoficialeses"razonable" tal como seestipula
enel articulo62del Acuerdo sobrelosADPIC, queexigequelosMiembrosrespeten procedimientos
y tramites razonables.

En estos momentos, hay 11 idiomas oficiales en laUnion Europea. Conforme alo estipulado
en e parafo 1) del articulo 29 del CPC, € solicitante debera presentar unatraduccion de lo solicitado
enuno delosidiomasoficiales de cadaEstado contratante cuyo idiomaoficial no sead inglés, € francés
o€ aeman. Dado quelaUnion Europeaesunaorgani zacion regional que abarca 15 Estados miembros,
todos con los mismos derechos, se considera necesario este requisito de traduccion.

17. De conformidad con los articulos 46 y 47 del CPC, "no podrén concederse licencias
obligatoriaspor faltaoinsuficienciadeexplotacion deunapatentecomunitaria, cuanto el producto
objeto dela patente y fabricado en un Estado contratante se comercialice en d territorio de otro
Estado contratante para e que tales licencias hayan sido solicitadas en cantidad suficiente para
satisfacer las necesidades en € territorio de este Estado”. S e producto al que corresponde la
patente, fabricado fuera del Estado contratante, se comercializa en d territorio de un Estado
contratante en e que se ha solicitado una licencia obligatoria en cantidades suficientes para
satisfacer las necesidades del territorio de ese Estado contratante, ¢es posible que se otorgue una
licenciaobligatoria? En caso afirmativo, sirvanseexplicar lacompatibilidad deellocon laclausula
de la nacion més favorecida que figura en € articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El articulo 45 del Acuerdo sobre la Patente Comunitaria dispone que la legislacion en materia
de patentes de cada uno de los Estados contratantes se aplica a las licencias obligatorias concedidas
sobre labase de unapatente comunitaria. Deconformidad con el apartado 1 del articulo 65 del Acuerdo
sobre los ADPIC, lalegislacion de todos los Estados miembros de las Comunidades Europeas tiene
que estar en plena consonancia con € Acuerdo sobre los ADPIC, incluido su articulo 27, a partir
del 1° de enero de 1996. Asi pues, cuando un producto protegido por una patente es fabricado en
un pais Miembro de laOMC y se comerciadiza en € territorio de un Estado contratante en cantidad
suficienteparasatisfacer |as necesidades| ocal es, no deberiaotorgarselicenciaobligatoria. Sinembargo,
dado que e Acuerdo sobre la Patente Comunitaria ain no ha entrado en vigor, la cuestion de otorgar
licencias obligatorias con respecto a las patentes comunitarias no se ha planteado todavia.

[Pregunta complementaria formulada por la Republica de Coredq]

En su respuesta a la pregunta 17 de las formuladas por € Japdn, la Comision de las
Comunidades Eur opeas afirmaqueno debeotorgar seunalicenciaobligatoria cuando un producto
protegido por una patente sea fabricado en un pais Miembro de la OMC y comercializado en
el territoriodeun Estado contratanteen cantidad suficiente para satisfacer lasnecesidades|ocales.
Sirvanseexplicar quéfundamentoso criterios seutilizan para determinar la" cantidad suficiente"
y decidir las "necesidades locales’.
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Esta pregunta complementaria se plantea en e contexto del Convenio sobre la Patente
Comunitaria, un tratado internacional que hasido firmado por lamayor parte de los Estados miembros
de la Union Europea pero que ain no ha entrado en vigor. Dado que e CPC no ha entrado todavia
envigor, lacuestion de otorgar licencias obligatorias con respecto alas patentes comunitarias todavia
no sehaplanteado. En todo caso, laevaluaciondela" cantidad suficiente parasatisfacer |as necesidades
locales' seria determinada en cada caso, teniendo en cuenta las particularidades de dicho caso, por
la autoridad competente para expedir licencias obligatorias (oficina de patentes o tribunal).

18. Sirvanse explicar si € articulo 55 del CPC, que establece la obligacién de depositar una
fianza por gastos de procedimiento cuando quien solicita una anulacion no tiene domicilio o sede
social en alguno delos Estados contratantes, es compatible con las obligaciones de trato nacional
tal como se dispone en € articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El articulo 55 del CPC dispone que se dé la oportunidad d titular de la patente para exigir
de quien inicio los procedimientos judiciaes e depdsito de una fianza por gastos de procedimiento.
No se trata de un requisito genera que se imponga a todos los que no tienen domicilio o sede socia
en aguno de los Estados contratantes, sino de una opcion que se brinda a titular de la patente para
asegurar con ello que los procedimientos judiciales no se inicien deliberadamente sin lajustificacion
debida.

19. Se entiende que la cuestion del agotamiento de los der echos de propiedad intelectual sera
objeto dela cldusula detrato nacional del articulo 3 del Acuerdo sobrelos ADPIC y delacldusula
sobre € trato de la nacién mas favorecida de su articulo 4. ¢Existe alguna diferencia de trato
entre los miembros y los no miembros de la CE respecto de la cuestién del agotamiento de los
derechos conferidos por las patentes? En caso afirmativo, sirvanse explicar como sejustifica ese
trato diferente con arreglo al Acuerdo sobrelos ADPIC.

El principio del trato naciona del articulo 3, y €l del trato de la nacién mas favorecida del
articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC no se aplicaran al principio del agotamiento de los derechos
de patentes de las Comunidades, dado que este Ultimo principio no puede considerarse " ventgja, favor,
privilegio o inmunidad", sino més bien una limitacion o restriccion a los derechos conferidos por la
patente. El principio del agotamiento por |o que serefierealas Comunidades esaplicableatodapersona
o sociedad (de la CE o0 no) que seatitular de una patente en € ambito de las Comunidades Europeas.

20. Sirvanseexplicar en quéforma seprotege en su paislainformacion no divulgada, tal como
lo requiere el péarrafo 2 dd articulo 39 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

El articulo 39 del Acuerdo sobrelos ADPIC dispone quelaspersonasfisicasy juridicastendran
laposibilidad deimpedir quelainformaci 6n que estél egitimamente bajo su control sedivulgueaterceros
0 seaadquiridao utilizada por terceros sin su consentimiento de maneracontrariaal os usoscomerciaes
honestos. Laproteccion de las " précticas comerciaes' es de la competencia de los Estados miembros
delaCE y no delaComunidad. Estadisposicion del Acuerdo sobrelos ADPIC sellevaalapréactica,
por lo tanto, dentro de la CE por cada Estado miembro de las Comunidades Europess.

V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

1 Sirvanse indicar cuéles son los temas, dentro del campo del derecho de las patentes o de
la observancia de las patentes, que corresponden a la competencia de la Comunidad Europea
y no a la competencia de sus Estados miembros. Sirvanse precisar en larespuesta e fundamento
juridico de esa competencia y explicar las medidas aplicadas con éxito y que efectivamente son
uniformes en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea.
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Seguin €l Tribuna deJusticiadelas Comunidades Europeas (Dictamen 1/94, de 15 denoviembre
de 1994), las Comunidades y sus Estados miembros tenian competencia compartida paralaconclusion
del Acuerdo sobrelos ADPIC. Ello significa que tanto las Comunidades como sus Estados miembros
tienen la posibilidad de legislar en materia de patentes y de propiedad industrial en general. Pero una
vez quelas Comuni dades han | egislado en unamateriadeterminada, |0s Estados miembrosyano pueden
legislar ni derogar lalegislacion comunitariaen esamateria. En este momento se encuentran en vigor
dosinstrumentos comunitarios en materiade patentes: el Reglamento N° 1768/92 relativo alacreacion
de un certificado complementario de proteccion paralos medicamentosy el Reglamento N° 1610/96
relativo alacreacion de un certificado complementario de proteccion paralos productos fitosanitarios.
También esta en proyecto nueva legislacién en materia de patentes, consistente en un proyecto de
directiva sobre la proteccion juridica de las invenciones biotecnol 6gicas. El principio sefialado supra
se aplica iguamente a la observancia de |as patentes.

2. Sirvanse indicar en qué situacion juridica se encuentra en la Comunidad Europea el
Convenio sobre la Patente Comunitaria. Sirvanse explicar asimismo s se ha producido algun
hecho que pueda dar lugar a modificaciones de esa situacion, o respecto de disposiciones u
obligaciones concretas establecidas en e Convenio sobre la Patente Comunitaria.

El Convenio sobrela Patente Comunitaria es un tratado internacional firmado por los Estados
miembros de las Comunidades Europeas. El Convenio no es un instrumento en el &nbito del Tratado
de Roma, sino més bien un tratado internacional clésico, abierto atodos los Estados miembros de las
Comunidades Europeas. Hastalafechael Convenio no haentrado envigor, puesnotodoslossignatarios
lo han ratificado o han depositado sus instrumentos de ratificacion. La Comision Europea se propone
adoptar un Libro Verde sobre la Patente Comunitariay € sistema de patentes en Europa. El Libro
Verde es un documento de consultadestinado aapreciar si resultariaconveniente convertir el Convenio
en un instrumento juridico en el &mbito del Tratado.

3. Sirvanse indicar si la Comunidad Europea tiene competencia en materia de proteccion
delas obtenciones vegetales, y cudl eslabase detal competencia. A eserespecto, sirvanseaclarar
si los Reglamentosdel Consgj o sobreder echosen materia de obtencionesvegetal es sehan aplicado
de manera uniforme en todos |os Estados miembr os dela Comunidad Europea. Sirvanseindicar
si se ha adoptado alguna medida para coordinar entre los Estados miembros de la CE:

a) laratificacion del Acta de 1991 del Convenio de la UPQV; y

b) la modificacién de los sistemas de proteccion de las obtenciones vegetales de los
Estados miembros a fin de que cumplan las disposiciones del Acta de 1991 del
Convenio de la UPOV.

Existen actualmente dos sistemas para el os e independientes de proteccidn de las obtenciones
vegetales en las Comunidades Europeas: por una parte, € Reglamento N° 2100/94 cred un derecho
de proteccion de las obtenciones vegetaes en todo e dambito de la Comunidad; por otra parte, las
leyes de cada pai's establecen la proteccion naciona de las obtenciones vegetaes en cada Estado miembro.
El fundamento juridico del Reglamento de la UE fue € articulo 235 del Tratado de Roma. El
Reglamento N° 2100/94 del Consgjo no necesita un instrumento de gplicacion para su gecucion uniforme
en todos|os Estados miembros, yaquetodos |os Reglamentos dela UE tienen eficaciadirectay otorgan
alostitul ares derechos inmediatos e idénticos en todo € territorio delas Comunidades. Hastalafecha,
todos los Estados miembros de las Comunidades Europesas, salvo Luxemburgo y Grecia, son parte
en e Convenio de la UPOV (el Convenio de 1961, € Actade 1978, o ambos). Corresponde alos
Estados miembros decidir s ratifican € Actade 1991 del Convenio de laUPOV vy, en consecuencia,
modificar su legislacion para ponerla de conformidad con dicho Acta.





