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Addendum

Se han recibido de laMisién Permanente de Australialas siguientes comunicaciones, de fecha
15 de mayo de 1997 y 16 de mayo de 1997.

l. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPON
Patentes

1 Sirvanse indicar si en su pais son materia patentable: 1) lasplantasy losanimales; y 2) las
obtenciones vegetales y las variedades animales.

Si, con los mismos requisitos que cualquier otra materia.

2. Sirvanse indicar si en su pais €l acto de oferta para la venta esté incluido entre |os derechos
exclusivos que confieren las patentes.

El acto de oferta para la venta es un derecho explicito otorgado por la patente -establecido
en la definicion de "explotacion” que figura en e diccionario de la Ley.

3. Sirvanse indicar qué tipos de actos se reconocen en su pais como excepciones a |os derechos
exclusivos que confiere la patente.

En Australia, losderechosde patente sedefinen en un sentido inclusivo. No existen exclusiones
generalesoespecificas. Sinembargo, |osderechosdepatente pueden estar afectadospor e otorgamiento
de unalicencia obligatoriasi no se usalainvencion (articulo 133), y la Corona tiene ciertos derechos
ausar de unainvencion sin licencia -pero pagando una indemnizacién adecuada (articulo 163).
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4. Sirvanse indicar en qué casos esta permitido en su pais € uso de |la patente sin autorizacion
de su titular, incluido su uso por & Gobierno o por terceros autorizados por e Gobierno.

Véase la respuesta a la pregunta 3.

5. Sirvanse indicar como se aplica en su pais la obligacion establecida por los parrafos 1y 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 procedimientos.

El articulo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplicaen virtud del articulo 121A delaLey.
Informacion no divulgada

1. Sirvanse explicar en qué forma se protege en su pais la informacion no divulgada, como lo
requiere el parrafo 2 del articulo 39 sobre los ADPIC.

La proteccion de la informacion no divulgada de Australia esta regida por la ley relativa a
abuso de confianza y a los secretos comerciales. Esto no estd previsto en la legislacion, aunque
algunas medidas legidativas se refieren a personas que tienen relaciones de confianza en ciertas
condiciones, en las que pueden surgir obligaciones de no divulgar informacién debido adicharelacion
(por gemplo, administradores fiduciarios, abogados, contables, liquidadores de empresas, agentes de
bolsa, empleados).

La doctrina del abuso de confianza y los secretos comerciales ha formado parte de nuestro
derecho desde hace muchos afios. Se deriva primordialmente del derecho inglés elaborado en los
tribunales de equidad. Todavia se considera en Australia que la jurisprudencia inglesa ofrece una
orientacion pertinente para aplicar las leyes en Austradia. También pueden tenerse presentes las
jurisprudencias de otras jurisdicciones de common law.

En Inglaterrauno delos casos més antiguos esel de Morisonvs Moat decididoen 1851. El caso
se referia ad secreto de la preparacion de un compuesto medicina inventado por James Morison,
quien lo comunico a su asociado € Sr. Moat. Lacomunicacion se hizo con arreglo a un contrato en
el cua se prohibiaaMoat divulgar e secreto a otras personas. Después de terminada la asociacion,
el hijo de Moat present6 la formula como si fuerainventada por é y la utiliz6. Morison emprendi6
una accion judiciad para solicitar un mandamiento que prohibiera € uso de la invencion.
El Tribunal dicté € mandamiento y se pronunci6 contra € hijo, aduciendo € abuso de confianza'y
el incumplimiento del contrato de parte del padre.

A lo largo de los afios la doctrina de la jurisprudencia no siempre ha sido enteramente
consecuente, pero desde comienzos del decenio de 1960 la obligacion de basarse en una relacion
contractual implicita para probar la existencia de una obligacién de no divulgar lainformacion hasido
reemplazadapor un principio mas amplio de equidad, envirtud del cua setratade garantizar que nadie
se perjudique como consecuencia de un acto de mala fe realizado por otra persona.

Lajurisprudencia ha establecido en gran medida una serie de criterios en funcion delos cuales
se toma una decision sobre la proteccion de lainformacion confidencia. Estas disposiciones no estan
limitadas a un contexto comercial.

Para que una persona tenga éxito en una accion encaminada a proteger su informacion
confidencial, deberd demostrar ante e tribuna que:
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la propiainformacion tenia la cuaidad necesaria de confianza o secreto. (Véase Saltman
Engineering and Others vs Campbell Engineering Co Ltd. [1948] 65 RPC 203 y
Coco vs AN Clarke (Engineering) Ltd. [1969] RPC 41, pégina 47,

lainformaci én se comuni cd en condi ciones que entrafiaban unaobligaci 6n de confianza;
véase Coco vs AN Clarke (Engineering), pagina47; (sehadiscutido la necesidad del
tercer factor que se expone a continuacion, pero en general se encuentra presente en
los casos que se han llevado ante los tribunaes); y

gue haexistido como puede existir, un uso no autorizado de informacién en detrimento
0 perjuicio del titular de los derechos.

Como € tribuna se pronuncia por razones de equidad, prestara asistencia d demandante si
se establece que ha sufrido o puede sufrir un perjuicio, un detrimento o dafio como resultado de la
divulgacién o del uso por € demandado.

Lamateria de la accion emprendida para reprimir un abuso de confianza o la divulgacion de
un secreto comercia "puede ser, en potencia, cualquier hecho, idea, invencion, mecanismo,
procedimiento o articul o que poseaunacualidad necesariade confianzao secreto” (McComas, Davison,
Gonski The Protection of Trade Secrets, Butterworths 1981, pégina 7).

Entrelos gjemplos delo que se haconsiderado constituye la materia de unaaccién encaminada
a proteger una informacion confidencia o un secreto comercial, figuran los siguientes:

)

i)

i)

Vi)

informacion obtenida por un gedlogo consultor y sus asociados en un programa de
perforacién geoldgica;

informacion proporcionada ala otra parte acerca de un sujetador invisible para dfombras
durante las negociaciones realizadas para que & demandado comercializara dicho
articulo (Seager vs Copydex Ltd [1967] 1 All ER);

informacion relativa a disefio, la construcciony e funcionamiento de méguinas para
fabricar guantesdegoma(Ansell Rubber CovsAllied Rubber Co[1967] VR 37) (se trata
de un caso australiano del Estado de Victoria);

negativa o descubrimiento e interrogatorios anteriores al juicio destinados a conocer
los secretos y métodos comerciaes del demandado en relacion con la fabricacion de
"cierres’ (American Flange and Manufacturing Co. Inc vs Rheem (Australia)
Pty Ltd (N° 2) [1965] NSWLR 193);

lista de clientes e informacién relativa a contenido propuesto de un catdlogo para
la venta por correo (Robb vs Green [1995] 2 QB 1 Little Woods Organisation Ltd
vs Harris [1977] 1 WLR 1472); y

informacin con a guin val or econémicointrinseco tal escomo manuscritos, argumentos
de obras teatrales, conferencias y cotizaciones de bolsa (Duke of Queensbury
vs Shebbeare [1758] 2 Eden 329; Macklin vs Richardson [1770] Amb 694 Caird vs Sme
[1887] 12 App Cass 326, Exchange Telegraph Co Ltd vs Gregory [1896] 1 QB 147).
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Para tener el elemento necesario de secreto no es necesario que la informacion sea inédita.
Por gjemplo, las distintas caracteristicas de un procedimiento pueden haberse publicado, o pueden ser
comprobadas en una inspeccién que lleve a cabo cuaquier miembro del publico, pero si no se ha
conseguido todo € resultado, y no puede conseguirse a menos gque alguien utilice e mismo tipo de
procedimientoqued titular delosderechos, lainformaci én estar&protegi daapesar de habersepublicado
por separado las diversas caracteristicas. Lainformacion puede provenir de un fabricante de otro pais
sin perder su carécter, si ha sido utilizada o debe ser utilizada exclusivamente por € titular de los
derechos en € pais donde éste actiia. No existe ningunaindicacion de que sea necesarialainvencion.
(Gowans J. en Ansdll Rubber Co Pty Ltd vs Allied Rubber Industries Co Pty Ltd [1967] VR 37,
pagina 49).

El caso Ansell Rubber (supra) es uno de muchos en los cuales se ha aceptado en Australia
la definicion del secreto comercial que figura en e articulo 757 de la Ley sobre indemnizacion por
darios de los Estados Unidos. En ella se establece una prueba de seis partes para que se proteja la
informacién confidencial. Se trata de informacion:

i) gue puede ser utilizada en la actividad comercia de una persong;

i) gueofreceaunapersonalaoportunidad deconseguir unaventaasobreloscompetidores
gue no la conocen ni la usan;

iii) gue es secreta, es decir no es de conocimiento comudn en la actividad comercid;

iv) gue ha sido mantenida en secreto por d titular de los derechos;

V) gue es de vaor parae competidor; y

Vi) gue ha sido adquirida a costa de cierto gasto o esfuerzo por € titular de los derechos.

(Véase también Re Organon (Australia) Pty Ltd vs Department of Community Services and Health
[1987] 13 ALD 558; Mense and Ampere Electrical Manufacturing Co vs Milenkovic [1973]
VR 784, pero obsérvese que la informacién no tiene por qué ser de caracter técnico, Searle
Australia Ltd vs Public Interest Advocacy Centre and Department of Community Services and
Health [1992] 108 ALR 168.)

Puede reprimirse a terceras partes cuando la informacién ha sido obtenida indebidamente y
también se han dictado mandamientos para prohibir que se hagan copias de la informacion, y si ya
sehan hecho copias, paraimpedir que se hagan nuevas copiasy reprimir alas personas en cuya posesion
se encuentra la informacion confidencial para que a su vez no la divulguen ni propaguen (véase
Swifden-Eady J. en Ashburton vs Pape [1913] 2 CH 469).

El nivel de secreto, y las medidas necesarias para que € poseedor de la informacion tenga
derecho a la proteccion del secreto, son cuestiones determinadas por los hechos. Sin embargo, en
| os casos deci didos en diver sasj uri sdicciones de common law sedemuestraqueel poseedor deun secreto
comercia no tiene por qué adoptar medidas extremas afin de mantener su carécter confidencial; basta
con que adopte todas las medidas apropiadas y razonables a fin de tener la posesién exclusiva
(USM Corp vs Marston Fasteners corps 204 USPQ 233 (Mass Sup Crt, 1979)).

Delo que antecede se puede apreciar quelaley australiana protege lainformacién no divulgada
conforme se requiere en e parrafo 2 del articulo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.
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1. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
Patentes

1 Sirvanse explicar si alguna de las siguientes invenciones, fuera de las especificadas en el
parrafo 2) del articulo 18, se considera no patentablecon arreglo alalegislacion de Australia, a pesar
de cumplir los requisitos de ser nueva y Util y entrafiar una actividad inventiva. Sirvanse explicar
a la vez d significado de la expresion " constituye una fabricacion en el sentido del articulo 6 de la
Ley sobrelosMonopolios", y si conformea esa definicion seconsidera que no es patentableen Australia
alguna de las siguientes invenciones:

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 al estado anterior de
la técnica resida fundamentalmente en su combinacién con determinado
programa de ordenador;

C) los métodos de tratamiento o diagnostico de seres humanos o animales; o

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

La expresion "constituye una fabricacion en € sentido del articulo 6 de la Ley sobre los
Monopolios' es una definicion no prescriptiva de lo que es patentable. Fundamentamente, la
jurisprudencia establece que la distincion es la diferencia entre las artes aplicadas y las bellas artes.
Con referencia especificaalos cinco jemplos presentados en la pregunta, la materia de a), b) ii), c)
y d) son claramente patentables. Lamateriadeb) i) esdiscutible, pero en lapréactica estd comprendida
en nuestras disposiciones relativas a la infraccion.

2. Los articulos 133 a 140 de la Ley de Patentes de Australia de 1990, modificada por la parte 4
de la Ley de Patentes (modificaciones relativas a la Organizacion Mundial del Comercio) de 1994,
permiten e otorgamiento de licencias obligatorias de patentes en Australia en ciertas condiciones,
en particular en los casos en que una rama de produccion de Australia esta siendo injustamente
perjudicada, o no se satisface la demanda australiana en la invencion patentada, o ésta no es objeto
de explotacién comercial en Australia. Las disposiciones no establecen diferencias en cuanto a la
aplicacién segin los campos tecnol 6gicos a que cor responden las invenciones. Sirvanse explicar cOmo
cumplen estas disposiciones |o establecido en d apartado ¢) dd articulo 31 del Acuerdo sobrelos ADPIC,
que especifica que sdlo pueden otorgarse licencias obligatorias de patentes correspondientes a invenciones
en e campo de la tecnologia de semiconductores para hacer de ellas un uso publico no comercial o
rectificar una préctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o
administrativo.

L atecnol ogia de semiconductores a que se hace referencia en la segunda parte del apartado c)
dedl articulo 31 se refiere a trazado de circuitos. Entendemos que no existe ningun requisito de que
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las disposiciones de los articulos 133 a 140 de la Ley de Patentes de 1990 establezcan diferencias en
cuanto a su aplicacion segun los campos tecnol 6gicos a que corresponden |as invenciones.

3. El capitulo 17 de la Ley de Patentes de 1990, modificada por la parte 4 de la Ley de Patentes
(modificaciones relativas a la Organizacion Mundial del Comercio) de 1994, permite al Gobierno de
Australia o a quienes hayan sido designados por é utilizar una invencién descrita en una patente
solicitada u otorgada. Debe darse aviso en cuanto resulte posible desde € punto de vista préctico
después del comienzo de la utilizacion, y debe otorgarse una remuneracion. Con respecto al [lamado
"uso por la Corona", sirvanse explicar:

a) si alguna delas condiciones estipuladasen € articulo 31 del Acuerdo sobrelos ADPIC
estd incorporada o se aplica en € régimen de autorizacion del uso por la Corona de
invenciones patentadas,

b) en gqué forma funcionan en la practica las disposiciones del articulo 167, que autoriza
la Corona o quienes han sido designados en virtud de la facultad de uso por la Corona
no sblo utilizar lainvencion, sino también a vender al publico productos comprendidos
en la patente, y de qué modo puede conciliarse esa facultad con las disposiciones del

articulo 31; y
C) con qué frecuencia y en qué condiciones seautoriza €l uso por la Corona en Australia.
a) Apartado @) del articulo 31: cada autorizacion de uso por la Corona es considerada

necesariamente segln sus circunstancias propias, puesto que e parrafo 3) del articulo 163 estipulaque
el uso por la Corona solo puede ocurrir si es necesario parala adecuada prestacion de esos servicios
en Austraia.

Apartado b) del articulo 31: se entiende que & uso por la Corona serd un "uso publico, no
comercid"; en e articulo 164 se requiere que se informe sin demora al titular de los derechos.

Apartado c) del articulo 31: véase nuestra respuesta a la pregunta 2 supra.

Apartado d) del articulo 31: la explotacion por la Corona con arreglo a articulo 163 tiene
un carécter no exclusivo en todas las esferas.

Apartado €) del articulo 31: enel articulo 163 seestipulaque el uso puede ser €l de unapersona
autorizada por escrito por € Gobierno - pero e uso debe tener siempre como fin los servicios del
Gobierno. LaLey no permite que € derecho de explotar lainvencion se atribuya a una persona en
su propio beneficio.

Apartado f) del articulo 31: en e parrafo 3 del articulo 163 se impone e requisito de que
la explotacién sea necesaria para suministro adecuado de servicios en Australia

Apartado g) del articulo 31: igual que para e apartado f) supra.

Apartado h) del articulo 31: en € articulo 51 (xxxi) de laConstitucion australiana se requiere
que toda adquisicion de propiedad se haga en condiciones justas.

Apartado i) del articulo 31: todas las decisiones administrativas con arreglo a capitulo 17
delaLey pueden ser objeto de revision judicia por € Tribunal Federal de Austraia de conformidad
con la Ley de Decisiones Administrativas (Revision Judicial). Se pueden apelar todas |as decisiones
de los tribunales de primera instancia.
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Apartado j) del articulo 31: previsto en e articulo 165.

Apartado k) del articulo 31: las exclusiones del articulo 31 previstas en este parrafo no son
pertinentes con arreglo a la disposicion australiana.

Apartado I) del articulo 31: si la explotacion de una invencion con arreglo al articulo 163
entrafia necesariamente la explotacion de otra invencién, es evidente que la explotacion de esa otra
invencion estara comprendida asimismo en € articulo 163.

b) Como seindicaen larespuestadela préximapregunta, las condicionesyy las disposiciones
detalladas para e uso por la Corona son responsabilidad de los organismos de la Coronay del titular
de la patente. Como es muy poco frecuente que se empleen las disposiciones relativas al uso por la
Corona, la Oficina de Patentes australiana no dispone de una base de datos que permita hacer una
generalizacion sobre laaplicacion practicadd articulo 167. No tenemos conocimiento de que se haya
expresado ninguna preocupacion acerca de la aplicacion de dichas disposiciones.

C) Si seinvocaran las disposiciones sobre el uso por laCoronasetratariade un caso entre
los organismos pertinentes delaCoronay d titular delapatente, en el que no participarian los érganos
administrativos responsables. En consecuencia es dificil determinar la frecuencia del uso, aunque
suponemos que éste ha sido minimo.

4, Sirvanseindicar cuantaslicencias obligatorias se han otorgado anual mente en Australia desde
el 1° de enero de 1993.

Por 1o que sabemos, no se han expedido nuncalicencias obligatorias con arreglo a capitulo 17
o alas disposiciones correspondientes delaL ey anterior (aungue se han registrado un pequefio nimero
de solicitudes con arreglo a la antigua Ley).

5. Sirvanse indicar de qué modo se protegen en Australia las informaciones no divulgadas, y la
base juridica de esa proteccion. [NOTA: ala fecha en que se prepararon estas preguntas no se habia
distribuido por la Secretaria de la OMC ninguna notificacion de Australia acerca de la proteccién
de las informaciones no divulgadas.]

Sirvanse consultar la respuesta sobre este tema presentada a Japon.

6. Srvanseindicar la naturaleza de las medidas que adoptan las autoridades judiciales de Australia,
si existe alguna, para proteger la confidencialidad de las informaciones no divulgadas (por gjemplo,
los secretos comer ciales 0 de negocios) 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.

i) Se observaque esta pregunta, aunque se hallaen relacion con lainformacién confidencid,
se refiere ala obligacion prevista en € articulo 42 en e contexto de los procedimientos judiciales.

i) Existen varias maneras como & materia que es objeto de un secreto comercial puede
someterse a divulgacion como resultado de un procedimiento judicia. Por gemplo, lainformacion
puede obtenerse como resultado de la gjecucion de una orden de busqueday confiscacion de pruebas
(por gemplo la orden Anton PFiller).

iii) L os tribunales australianos han aplicado directrices estrictas en cuanto ala g ecucion
delas 6rdenes Anton Piller, y requieren inclusive compromisos asumidos por € solicitantea momento
de dictarse laorden. Aun en ese caso, si el materia que contiene la informacion confidencia no se
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trata debidamente, & demandado puede reclamar dafios y perjuicios u otra indemnizacion, por la
divulgacién que ha sido resultado del acceso alainformacién concedido en virtud de la gjecucion de
laorden. Setratadeunriesgo grave. Por lo general, losasesoresjuridicosaconsejan alosdemandantes
guetomen medidasparaasegurarsedequeel material confidencial, o presuntamente confidencial, quede
en poder delos abogados del demandante y no del propio demandantey que, en gecucion de la orden
Anton Piller, se ofrezca a demandado oportunidad de indicar durante la busqueda cudles son los
documentos que asu juicio contienen informacion confidencial afin de asegurar que estén debidamente
custodiados.

iv) La informacién confidencia puede ser divulgada en un escrito de demanda u otro
procedimiento, en particular en los procedimientos de descubrimiento efectuados tanto antes como durante
e juicio.

V) En todos | os procedimientos seguidos en Australia existe un compromiso explicito de
no usar los materiales y documentos confiscados con cualquier propésito que no sea e de los
procedimientosen curso. Enel caso delas6rdenes Anton Piller, por o genera seasumee compromiso
expresamente y 1o mismo puede solicitarse en relacion con los procedimientos de descubrimiento.
En los escritos de demanda puede solicitarse asimismo que se dicte una orden para proteger la
informacion. Por gemplo, puede enumerarse en la demanda la informacion confidencia que figura
en una lista de produccion del demandado "con cargo alo que € Tribuna estime conveniente para
la proteccién de la confidencialidad” (véase e apéndice C The Law of Trade Secrets, R. Dean, the
Law Book Co. 1989).

Vi) Con respecto aladivulgacidn, unavez que han comenzado |os procedimientos judicides,
laLey australiana prescribe que el procedimiento de descubrimiento en unaaccion judicial, yasetrate
de documentos o de hechos, no hatenido nuncaun alcance general sino que haestado limitado siempre
a los documentos o hechos pertinentes a las cuestiones debatidas entre las partes.

Vii) En lo que respecta a procedimiento de descubrimiento no existe ninguna categoria
deprivilegio basadaen laconfidenciaidad (como lo admitié L ord Denning en Riddick vs Thames Board
Mills Ltd [1977] QB 881, paginas 895 a896. (Véasetambién - Australian Broadcasting Commission
vsParish[1980] 43 FLR 129.) Sinembargo, en los casos decididoslanormaes quelaconfidencialidad
de la informacion puede ser un factor para determinar si debe limitarse la divulgacion (véase, por
giemplo, Lord Evershed MR en Printers and Finishers Ltd vs Holloway [1961] RPC 71, pégina 79).

viii)  Lamisma norma se aplica en relacion con lainspeccion. Lainspeccion puede estar
limitada a expertos y alos asesores juridicos de una de | as partes 0 aun determinado servidor o agente
de la parte interesada. Véase Warner-Lambert Co vs Glaxo Laboratories Ltd [1975] RPC 354 y los
casos citados en ese juicio.

iX) Los Tribunales Supremos y el Tribuna Federal también estan facultados a celebrar
sus deliberaciones a puerta cerrada. En laLaw of Trade Secrets, the Law Book Co, 1990, € autor,
Robert Dean, observa (pagina 498).

"Con € proposito de garantizar lajusticiahay algunos casos en que puede ser necesario permitir
la litigacion a puerta cerrada (David Syme and Co Ltd vs GMH [1984] 2 NSWLR 294,
pagina 300). Las clases masimportantes de casos son aquellas en que la materiaque es objeto
de los casos quedaria destruida por la publicidad. El elemento méas amplio de esta clase
comprende | os casos que entrafian secretos comerciaes (Scott vs Scott [1913] AC 417 Hasbury's
Laws of England (cuarta edicion, volumen 10, parrafo 705))."
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X) En consecuencia, existen diversas maneras de proteger la informacién confidencia
durante los procedimientos judiciales. La medida en que lo haga un tribunal dependerd de las
circunstancias propias del caso. En las decisiones registradas en Australia no se advierte que haya
presentado ninglin problema claramente definido con la divulgacion durante € juicio, o en las degaciones
pertinentes.

Xi) Aunque las partes son naturalmente reacias a correr ningun riesgo con lainformacion
de valor comercia que se encuentra cuidadosamente protegida, la amplia discrecion de que disponen
los tribunales superiores les permite imponer, si lo creen necesario, restricciones a la divulgacion de
lainformacién a una u otra de las partes. En particular, puede designarse a expertos a fin de que
examinen los documentos que son objeto del procedimiento de descubrimiento y comprueben su
pertinencia; e acceso puede estar limitado alos asesoresjuridicos de las partes 0 auno o més de ellos;
puede designarse a un determinado empleado como a la Unica persona a quien se permite e acceso
y esposible restringir la copia de documentos. En casos extremos, |as deliberaciones pueden llevarse
a cabo a puerta cerrada.  (Véase Dean, R. The Law of Trade Secrets, apéndice E, The Law
Book Co, 1989.)

Xii) Estas restricciones no se imponen a laligerani sin debate. Lo norma en todos los
tribunales es que | os procedimientos se |leven a cabo abiertamente y en publico. (Véase, por gemplo,
Russell vs Russel [1976] 134 CLR 495 per Gibbs J., pagina520.) Pero lostribunalesreconocen, como
dijo Dean J. (més adelante Presidente del Tribuna Superior) en ABC vs Parish, que: "es probable
gueel hecho derechazar indebi damentelas peticiones| egitimas de confidenciali dad tengan por resultado
disuadir alosinteresados de querecurran alostribunalesdejusticia’. Estas consideraciones setienen
en cuenta en cada caso que se presenta ante los tribunales.

7. Sirvanse explicar las medidas que se haya aplicado en Australia, si se ha aplicado alguna,
para proteger contra la competencia desleal a las partes que han presentado a las autoridades de
reglamentaciéon de Australia, en relacion con un pedido de aprobacion de la comercializacion de
productos farmacéuticos o de productos quimicos agricolas, datos de pruebas u otros no divulgados.
Sirvanseexplicar de qué modo son compatiblesesasmedidas, si existen, con el parrafo 3del articulo 39
del Acuerdo sobre los ADPIC.

Austraia anuncié en diciembre de 1996 su intencién de introducir un nuevo régimen de
exclusividad de datos. Con arreglo a este régimen, los datos confidenciaes presentados a la
Administracion deProductos T erapéuticoso alaAutoridad Naciona de Registro de Productos Quimicos
Agricolasy Veterinarios afin deregistrar un nuevo producto quimicofarmacéutico, agricolao veterinario
gue contenga nuevas entidades quimicas estaran protegidos durante un periodo de cinco afios contados
apartir de lafechade inscripcion del producto origina. Actuamente se esta preparando legislacion
para aplicar e nuevo régimen que estara en plena conformidad con e parrafo 3 del articulo 39 del
Acuerdo sobre los ADPIC. La nueva legislacion se notificard d Consgjo de los ADPIC una vez
terminada.

8. El articulo 25 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos de 1989 autoriza al
Gobierno de Australia a otorgar licencias no voluntarias de certificados de proteccion a un organismo
gubernamental 0 a un tercero autorizado por el Gobierno de Australia. El parrafo 2 del articulo 37
del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC que permiten € otorgamiento de
licencias no voluntarias de medios de enmascaramiento a ajustarse a las condiciones aplicables a las
licencias no voluntarias de patentes que figuran en los apartados a) a k) del articulo 31. Sirvanse
explicar de qué modo cumple la ley australiana los requisitos de dichos articulos del Acuerdo sobre
los ADPIC.
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i) En general, sirvanse consultar larespuestaa Australiaalas preguntas dela Comision
Europea acerca del articulo 25 de la Ley sobre los Esgquemas de Trazado de Circuitos de 1989.

i) Enresumen, d articulo 25 de laLey sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos de 1989
es conforme alos diversos parrafos del articulo 31, puesto que debido a su aplicacion a un proposito
especifico o limitado, lalicenciaobligatoriasolo se aplica cuando no han tenido éxito todas las medidas
razonabl es adoptadas para obtener la licencia del titular de los derechos EL, € uso est4 sujeto a una
remuneracion razonable, y la obligacién se refiere solo a uso del propio esquema de trazado.
Es importante sefidlar que la L ey sobrelos Esquemas de Trazado de Circuitos no impone ningunaotra
restriccion a los derechos EL que de otra manera utilice € titular.

Articulo 31 - Otros usos sin autorizacion del titular de los derechos

Apartado a) del articulo 31

iii) En este parrafo se estipula que la "autorizacién de dichos usos sera considerada en
funcion de sus circunstancias propias'. El pérrafo parece referirse a una situacion en la que un pais
Miembro aplica un sistema amplio de licencias reglamentarias que permite la utilizacién de un disefio
de trazado por e gobierno o por una tercera parte autorizada por el gobierno, sobre todo puesto que
lasreferenciasa™ otrosusos' y a"dichos usos' que se hacen en el parrafo no estan limitadas de manera
alguna.

iv) El sistemadelicenciasde articulo 25 delal ey sobre Esquemasde Trazado de Circuitos
se limita a uso por el Commonwealth en actos para la defensa 0 seguridad de Australia lo cua es,
en si mismo, unalimitaciénimportante. Entrelas circunstancias propias alaexpedicion deunalicencia
figuratambién € requisito de los " esfuerzos razonables' que deben redizarse para obtener la autorizacion
del titular de los derechos EL. Este requisito de esfuerzo razonable en la disposicion del parrafo 1)
del articulo 25 garantiza que cada caso setratasegin sus circunstancias propias, puesto quelo razonable
solo puede determinarse teniendo en cuenta los hechos de cada caso.

Apartado b) del parrafo 31

V) En este parrafo se estipula que un gobierno puede usar de un disefio de trazado sin
obtener laautorizacion del titular delos derechos (antesde dicho uso), cuando se hayaintentado obtener
la autorizacion pero dichos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencia. En caso de
emergencia nacional, en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso publico no
comercia no existe la obligacion de hacer intentos razonables de obtener la autorizacion. La dltima
oraciondel articulo serefiereal uso publico no comercia depatentes (véase el apartado ) del parrafo 31)
y se requiere que e Commonwealth informe sin demora de dicho uso d titular de los derechos.

Vi) LaLey sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos se gjusta a este parrafo puesfija
limitesal tipoy alas condiciones del uso de disefios detrazados por e Commonweath. Enel parrafo 1
del articulo 25 se estipula que un acto realizado por e Commonwealth en relacion con un esquema
detrazado acreedor de proteccion no constituye unainfraccién delosderechos del titular si @) serealiza
por razones de seguridad o defensa a Austraiay b) se han tomado medidas razonables paratratar de
obtener la licencia del titular en condiciones razonables. Por consiguiente, e Commonwealth esta4
limitado por la Ley en su uso de los esquemas de trazado sin autorizacion por razones de defensa o
de seguridad y € carécter razonable de los esfuerzos realizados para obtener e consentimiento
comprendera un factor de tiempo. En € apartado b) del parrafo 31 se permite una exencion de estos
regquisitos en caso de uso publico no comercia o de extrema urgencia y ambas condiciones son
potencia mente aplicabl es a una medida adoptada por razones de defensao seguridad. De estamanera,
el parrafo 2 del articulo 25 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos, que permite la
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autorizacion después de que ha comenzado el uso, también es conforme a las condiciones previstas
en la disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC.

Apartado c) del parrafo 31

Vii) En el apartado c) del parrafo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC sedice que"d acance
y duracion de esos usos se limitardn a los fines para los que hayan sido autorizados'. También se
estipulaen e articulo que, si se trata de tecnologia de semiconductores, "solo podra hacerse de ella
un uso publico no comercid”. En la medida en que se aplique ese articulo o € apartado b) del
articulo 31, la condicion determinante del uso es "la defensa o seguridad de Austraia'.

viii)  Ene pérrafo 4 del articulo 25 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos
se dice que las condiciones paraque se lleve acabo un acto (por el Commonwealth) son |as condiciones
convenidas entre |las partes (ya sea antes o después de realizado € acto) o determinadas por € Tribunal
Federal. Como se hasefidado en larespuesta de Australiaalas preguntas de la CE sobre este articul o,
los usos de un esquema de trazado por el Commonwealth con arreglo a este articulo se limitan a los
usos autorizados por ley. Es decir, debe tratarse de razones de defensa y seguridad de Austraia.
Es dificil imaginar casos més claros de uso publico no comercia. En € parrafo 5 del articulo 25 se
prevé laeventual ventade articul os que contengan esquemas de trazados que puedan haber sido usados
de manera obligatoria.  Sin embargo esta disposicion no entrafia un consentimiento implicito de la
utilizacion de los derechos EL con unafinalidad comercial. Més bien, se prescribe que una autoridad
reglamentaria expresa apruebe la venta de un articulo en e cual residen los derechos EL del circuito.
No se afecta a requisito inicial de que € uso de los derechos EL debe ser por razones de defensa o
seguridad.

iX) Deestamanera, laLey esconforme a apartado ) del parrafo 31. Obsérvese también
gue no se concede a Gobierno de Austraia otros derechos ademés de los previstos en e parrafo 4
dd articulo 25 para usar un esquema de trazado con fines que no sean la defensa y seguridad, con
lo cua se cumple con laintencion del apartado c) del parrafo 31.

Apartados d) a h) del articulo 31

X) Estos apartados imponen nuevas limitaciones a uso de esquemas de trazado, a saber
gue esos usos serdn de carécter no exclusivo, que no podré cederse, que se autorizaran principa mente
para abastecer e mercado interno, que la autorizacion de dichos usos podréretirarse y que se pagara
a titular de los derechos una remuneracién adecuada.

Xi) La Ley no menciona especificamente ninguno de los términos empleados en los
apartados d) ah) del articulo 31 peroloscomentari oshechos anteriormenteenrel acién con el apartado c)
del articulo 31 sonigualmente aplicablesen este caso, sobretodo porque no seotorgaal Commonwealth
ningun derecho exclusivo ni que pueda cederse, 10 cua seria contrario a estos apartados. Obsérvese
nuevamente que €l gercicio del derecho esta relacionado con la defensa y la seguridad, no con €
comercio ni laactividad comercial, y que estasujeto acondiciones razonabl es convenidas por |as partes
0 determinadas por la autoridad judicial especificada, a saber € Tribunal Federa de Australia

Apartados i) y j) del articulo 31

Xii) Estos apartados establecen que la validez juridica de toda decision relativa a la
autorizacion y remuneracion estard sujeta a revision judicia. En € pérrafo 4) del articulo 25 de la
Ley se prevé un derecho de solicitud ante e Tribuna Federa ya sea por e Commonwealth o por €
titular de los derechos cuando no se ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones del uso.
Probablemente se dispone también de un derecho de revision con arreglo a articulo 5 de la Ley de
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Decisiones Administrativas (Revision Judicial) de 1977, cuando se aduce que | as condiciones que dan
lugar d gercicio del derecho no se han cumplido o no podian cumplirse.

Apartado k) del articulo 31

xiii)  Este parrafo hace una excepcion en € caso del uso por el Gobierno cuando " se hayan
permitido esos usos para poner remedio a practicas que, aresultas de un proceso judicia o administrativo,
se haya determinado que son anticompetitivas'. No existe ninguna disposicion de la Ley que trate
del uso por e Gaobierno con ta objeto.





