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INFORM EEI

preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCION

1. ElI Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (que en adelante se denominara “el
Comité Permanente” o “el SCP”) celebrdé la segunda parte de su primera sesién, en Ginebra,
del 16 al 20 de noviembre de 1998.

2.  Estuvieron representados en la reunion los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o
de la Unidén de Paris: Alemania, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina,
Australia, Austria, Azerbaiyan, Bangladesh, Belarus, Bélgica, Bolivia, Brasil, Burkina Faso,
Canad4, Chile, China, Céte d’'lvoire, Cuba, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia,
Espafia, Estados Unidos de América, Estonia, Ex Republica Yugoslava de Macedonia,
Federacion de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Hungria, India, Indonesia,
IrAn (Republica Islamica del), Irlanda, Italia, Jamaica, Japdn, Kazajstan, Kenya, Lesotho,
Letonia, Lituania, Malasia, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio, México, Noruega, Nueva
Zelandia, Oman, Paises Bajos, Pakistan, Panama, Peru, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Republica Checa, Republica de Corea, Republica de Moldova, Republica Dominicana,

" Sujeto a aprobacion en la segunda sesién del SCP. Los parrafos modificados como resultado de los
comentarios recibidos sobre el proyecto de informe (documento SCP/1/11 Prov.) se han
marcado con un asterisco (*).
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Rumania, Senegal, Siria, Sudéafrica, Sudan, Suecia, Suiza, Tayikistan, Tunez, Turkmenistan,
Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela y Zambia (82).

3.  Participaron en la reunién, en calidad de observadores, representantes de la
Organizacion Mundial del Comercio (OMC), la Comisién Europea (CE), la Oficina de la
Patente Eurasiatica (EAPO), la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y la
Oficina Europea de Patentes (OEP) (5).

4.  Participaron en la reunion, en calidad de observadores, representantes de las siguientes
organizaciones no gubernamentales: Asociacion Americana de Abogados (ABA), Asociacion
Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociacion Asiatica de Expertos
Juridicos en Patentes (APAA), Asociacion Brasilefia de Agentes de Propiedad Industrial
(ABAPI), Asociacion Brasilefia de la Propiedad Intelectual (ABPI), Asociacién Coreana de
Abogados de Patente (KPAA), Asociacién de Agentes Espafoles Autorizados ante
Organizaciones Internacionales de Propiedad Industrial e Intelectual (AGESORPI),
Asociacion Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), Asociacion Internacional para
la Proteccién de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociacién Japonesa de Abogados de
Patente (JPAA), Asociacion Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), Asociacion Mundial de
Pequefas y Medianas Empresas (WASME), Cadmara de Comercio Internacional (CClI),
Céamara Federal de Abogados de Patentes (FCPA), Chartered Institute of Patent Agents
(CIPA), Comité de Institutos Nacionales de Agentes de Patentes (CNIPA), Federacion de la
Industria Alemana (BDI), Federacion de Marcas, Patentes y Dibujos y Modelos (TMPDF),
Federacion Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Instituto de Agentes
Acreditados ante la Oficina Europea de Patentes (EPI), Instituto de Patentes y Marcas del
Canada (PTIC), Instituto Max Planck para el Derecho Extranjero e Internacional sobre
Patentes, Derecho de Autor y Competencia (MPI), International Intellectual Property Society
(IIPS), Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC), Unidn de Confederaciones de
la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE) y Union de Profesionales Europeos en
Propiedad Industrial (UPEPI) (26).

5. Lalista de participantes figura en el Anexo | del presente informe.

6. Los debates estuvieron basados en los siguientes documentos preparados por la Oficina
Internacional de la OMPI: “Proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes y Proyecto de
Reglamento” (documento SCP/1/3), “Notas” (documento SCP/1/4), “Proyecto revisado de
Informe” (documento SCP/1/7 Prov. 2), “Texto revisado de las disposiciones remitidas a la
Oficina Internacional para nuevo estudio” (documento SCP/1/8), “Proyecto de Orden del dia”
(documento SCP/1/9).

7. La Secretaria tomo nota de las intervenciones efectuadas y las grabé en cinta. El
presente informe constituye un resumen de los debates y no refleja todas las observaciones
efectuadas.
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DEBATE GENERAL
Punto 1 del Orden del dia: Apertura de la sesion

8.  EI Sr. Alan Troicuk, Presidente de la primera sesion, abrié la segunda parte de la
primera sesion.

9.  El Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto de la OMPI, dio la bienvenida a los
participantes. Informé que la Asamblea General de la OMPI celebrada en septiembre habia
aprobado la labor realizada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, asi como
sus planes de labor futura. Respecto del proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes
(‘PLT"), indico, en particular, que: i) en una de sus reuniones de 1999, el Comité Permanente
fijaria las fechas de una conferencia diplomética que podria celebrarse ya a comienzos del

afo 2000; ii) deberian mantenerse conversaciones en coordinacion con los debates relativos a
la reforma del PCT, la presentacion electronica y las tecnologias de la informacién que tengan
lugar en otros 6rganos pertinentes de la OMPI. En lo que atafie a la reduccion de las tasas
pagaderas por los solicitantes de paises en desarrollo, observo que se habia enviado una
circular a las Oficinas nacionales y regionales con el fin de recabar informacién sobre sus
practicas, y que se habia enviado una carta a la Organizacién Mundial del Comercio
solicitando su opinién en lo que respecta a la coherencia con el Acuerdo sobre los ADPIC.

Punto 2 del Orden del dia: Aprobacion del Orden del dia

10. El proyecto de Orden del dia (documento SCP/1/9) fue aprobado sin modificaciones.

Punto 3 del Orden del dia: Aprobacién del proyecto de informe de la primera sesion, primera
parte

11. Enlo relativo al fondo del proyecto de informe (documento SCP/1/7 Prov.2), la
Delegacion de Bélgica declaré que, en el parrafo 184, deberian insertarse las palabras “las
disposiciones de la legislacion de Bélgica por las que se aprueba” antes de las palabras “el
Convenio sobre la Patente Europea”. ElI Comité Permanente aprobo el proyecto de informe
con esta modificacion, y con sujecion a una reserva formulaba por la Delegacion de Australia
habida cuenta del periodo ampliado para la circulacion y aprobacion del proyecto de informe.

12. Enlo relativo al procedimiento de distribucién del proyecto de informe, dos
delegaciones se opusieron al procedimiento seguido para distribuir y adoptar el proyecto de
informe en la primera parte de la primera sesion del SCP, observando que hubiera sido
preferible preparar un informe completo al final de la reunién o hacia el final de la misma. En
respuesta a ello, la Oficina Internacional sugiri6 la puesta en marcha del Férum Electrénico
del SCP, y continuar permitiendo que el SCP disponga de cinco dias completos para debates.
El procedimiento detallado propuesto por la Oficina Internacional era el siguiente: i) se
adoptaria hacia el final de la reunién un “resumen del Presidente”; ii) el miércoles siguiente a
la reunion, se publicaria en el Férum Electronico un proyecto provisional de informe, en
espafiol, francés e inglés, otorgando un periodo de varios dias para presentar comentarios;
iii) habida cuenta de los comentarios, la Oficina Internacional publicaria un informe en papel
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y en el Forum Electrénico 10 dias después de la clausura de la reunion. El informe estaria
sujeto a su aprobacion en la reunion siguiente.

13. Tras una declaracion de la Delegacion de Australia en el sentido de que el periodo para
presentar comentarios sobre el proyecto de informe provisional era demasiado corto, la
Delegacion de Alemania, con el apoyo de la Delegacion de Francia, propuso un periodo de
dos semanas para formular comentarios.

14. El Presidente concluy6 en que se habia adoptado el procedimiento para distribuir un
proyecto de informe mediante el Forum Electrénico del SCP con un periodo suficiente para
formular comentarios (por ejemplo, dos semanas). La Oficina Internacional formulé una
sugerencia respecto de la adopcion electronica del proyecto de informe que conto con la
oposicién de una delegacién, y no recibioé apoyo alguno.

Punto 4 del Orden del dia: Proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes

15. El Comité Permanente examind las disposiciones del proyecto de PLT y su Reglamento
que figuran en el documento SCP/1/3, con la revision contenida en el documento SCP/1/8. El
Presidente reitero el contenido del parrafo 20 del documento SCP/1/6, respecto del proceso de
toma de decisiones del Comité Permanente.

Proyecto de Articulo 1: Expresiones abreviadas

16. Nuevo punto.El Presidente propuso, en el contexto de los debates relativos a

Articulo 8, una nueva definicion: “se entendera por ‘firma’ cualquier medio de identificacion
personal”. La nueva definicion fue adoptada en la forma propuesta por el Presidente.
Proyecto de Articulo 1bis: Notificacion por la Oficina

17. Los debates sobre el Articulbi& estuvieron basados en las propuestas contenidas en el
documento SCP/1/8.

18. Parrafo 1) Se adopto este parrafo en la forma propuesta.

19. Parrafo 2) La Oficina Internacional sugirié modificar esta disposicion en la forma
siguiente:

“Cuando una Oficina no notifique a un solicitante, titular u otra persona interesada la
inobservancia de un requisito en virtud del Tratado o su Reglamento, la falta de
notificacién no eximira al solicitante, titular u otra persona interesada, de la obligacion
de cumplir con ese requisito.”
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20. Enrespuesta a una propuesta de la Delegacion de los Estados Unidos de América para
gue este parrafo quedase sujeto a lo dispuesto en el Articulo 6.1), la Oficina Internacional
explico que, aunque esto no se habia hecho puesto que el Articulo 6.1) constituia, de hecho,
una prescripcion extintiva de actos sancionables antes bien que una exoneracion de
obligaciones, no se oponia sin embargo a la propuesta. La Delegacién de Australia propuso
modificar la palabra “la” por “cualquier” antes de la palabra “obligacion”.

21. La Delegacion de los Estados Unidos de América, con el apoyo de otra delegacion,
sugirié que se podria ampliar el parrafo para tener en cuenta, y, de ser apropiado, incorporar,
disposiciones sobre la notificacion existentes en otras partes del Tratado, incluyendo las del
Articulo 14.6)b). La sugerencia del representante de una organizacion intergubernamental
para que los procedimientos a seguirse cuando no fuese posible efectuar una notificacion
qguedasen reservados a la legislacion nacional, contd con la oposicién de una delegacion que
opinaba que el caso en que una Oficina cometiese un error deberia quedar expresamente
regulado. La Delegacion de Alemania propuso que se afiadiese una disposicion por la que “de
no efectuarse una comunicacion, no se computara plazo alguno”. El representante de una
organizacion no gubernamental sugirié que el parrafo hacia referencia al plazo pertinente
prescrito en el Reglamento. Se pidié que se clarificara la relacion de esta disposicion con el
Articulo 5.10)a).

22. La Delegacion de Egipto declar6 que, habida cuenta de la incidencia de este parrafo
sobre las sanciones que podrian aplicarse en virtud del Articulo 5.10), deseaba reservar su
posicion respecto de ese Articulo.

23. Alaluz de estos debates, se acordd remitir el presente péarrafo a la Oficina Internacional
para nuevo estudio.

24. Pérrafo 3) La Delegacion de la Federacidén de Rusia propuso que se permitiese que una
Parte Contratante exija que la direccion mencionada en este parrafo esté situada en el territorio
de la Parte Contratante en cuestion. Ademas, mientras se examinaba la relacion de este
parrafo con el Articulo 7.3), en particular la cuestion de determinar si seguia siendo necesario
el Articulo 7.3), la Delegacion de los Estados Unidos de América confirmo6 que deseaba poder
exigir tanto la direccién a los efectos de la correspondencia mencionada en este parrafo como
un domicilio legal. También se observo que en virtud del Articulo 5.1) seria preciso exigir el
nombre y la direccion del solicitante como consecuencia de la Regla 4.5)a) del PCT. Una
delegacién propuso que se abordaran separadamente las disposiciones relativas a la
representacion y a las direcciones.

25. Alaluz de estos debates, se acordo6 remitir el parrafo 3) a la Oficina Internacional para
nuevo estudio.

Proyecto de Articulo 4: Fecha de presentacion

26. Parrafo 1)a), palabras introductoriasDurante €l debate sobre el proyecto de

Articulo 5.3), la Delegacion de los Estados Unidos de América solicitd que se volviese a
examinar la presente disposicion. Esa Delegacién propuso suprimir las palabras

“, presentados por los medios permitidos por la Oficina”, para asegurar que se concederia una
fecha de presentacién a cualquier solicitud presentada en papel ante una Oficina, aun cuando
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el papel no fuese uno de los medios permitidos por esa Oficina. Se podria entonces exigir al
solicitante que volviese a presentar la solicitud por medios permitidos por la Oficina. Una
organizacién no gubernamental propuso que se hiciese referencia a “cualquier medio y forma”
en la introduccion del apartado. Tras un debate, el Presidente propuso insertar las palabras

“, a eleccion del solicitante, en papel 0” antes de las palabras “por los medios permitidos por
la Oficina”. Se adoptd la disposicion con esta modificacion.

Proyecto de Articulo 5: Solicitud

27. Estudios por la Oficina InternacionalA fin de lograr la mejor incorporacion posible,
mediante referencia, de disposiciones del PCT en el proyecto de PLT, tal como se habia
decidido en la ultima reunién con la adopcién del Articulo 5.1), eliminandose asi la

posibilidad de que surgiesen problemas y dificultades imprevistos, la Oficina Internacional
sugirio realizar un estudio detallado sobre la interfaz entre el proyecto de PLT y el PCT. En

tal empefio, solicitd al Comité Permanente que ofreciera cualquier dato relativo a problemas o
incertidumbres que pudiesen haber surgido. ElI Comité Permanente apoyo esta iniciativa de la
Oficina Internacional y solicito ademas que se aprovechara esta oportunidad para considerar,
habida cuenta de la experiencia adquirida con el PCT, cuales serian los temas abarcados en el
proyecto de PLT que podrian tratarse en el Reglamento; a todo lo cual la Oficina
Internacional expresé su acuerdo.

28. Presentacion del “ISAF’ Como preludio del debate sobre el Articulo 5.2)b) y 3), la
Delegacion de los Estados Unidos de América efectud una presentacion sobre el Formato
Normalizado Internacional de Solicitud (ISAF), que podria resumirse de la siguiente forma:

“Aungue diversas Oficinas de propiedad intelectual han pasado a un entorno
electrénico sin papel, gracias al avance en proyectos tales como el Sistema de
Presentacion Electronica (EFS), el Empaquetador de Ficheros Electrénicos (EFW) y el
PCT-EASY, la conversion a solicitudes electronicas sera gradual debido a varias
razones. Al parecer, existe inquietud en cuanto a la necesidad de exigir la presentacion
electrénica completa, tal como lo demuestran las disposiciones que asi lo prohiben en el
proyecto de PLT y en el Reglamento del PCT. Desde un punto de vista técnico, muchos
solicitantes y empresas utilizan sistemas informaticos que deberan ser modificados para
incorporar programas de presentacion electronica en sus sistemas. También existe el
factor de ‘confianza’, es decir, que los solicitantes tardaran en depositar su confianza en
métodos nuevos de presentacion con los que no estan familiarizados.

Por consiguiente, si las Oficinas deben encontrar un método para aceptar las
solicitudes en papel y continuar asimismo con el examen electrénico y la eficiencia
resultante, se deberan convertir esas solicitudes en papel en su correspondiente
representacion electrénica a los fines de su tramitacion. Se estan poniendo a punto
sistemas de exploraciéscénning) para convertirlas en imagenes electrénicas que,
pasadas por un programa de reconocimiento éptico de caracteres (OCR), produciran un
texto electrénico. Es precisamente ese texto el producto mas importante del proceso de
conversion, que constituye el mismo ‘dato bruto’ que el presentado mediante la
presentacion electrénica. Un texto claro y convertido con precision puede facilitar la
realizacion de busquedas automatizadas, una clasificacion preliminar automatizada,
examenes internos y, en general, facilitar el examen electronico.
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Es fundamental convertir estos documentos a formato electronico en la forma mas
eficiente y precisa posible. Los errores cuestan caro. Los formatos normalizados para la
presentacion de informacion en papel facilitan la exploracién rapida, conveniente y
precisa, asi como la conversion mediante OCR. Este proyecto estd encaminado a llevar
a la practica un formato normalizado para solicitudes de patentes que sera apropiado
para el solicitante y proporcionara a las Oficinas documentos en papel que facilitaran la
conversion electronica.”

29. La Delegacion del Japén declar6 que la presentacion efectuada por la Delegacion de los
Estados Unidos era informativa y que su proyecto facilitaria la transicion hacia la presentacion
electrénica.

30. Parrafo 2)b) La Oficina Internacional sugirié que se afadiesen las palabras “Tratado

de Cooperacién en materia de Patentes” después de las palabras “ese Formulario de petitorio
corresponde al”, (en espafiol Gnicamente: que se suprimiese la palabra “previsto” antes de las
palabras “en el Reglamento”) y que se afiadiesen las palabras “con las modificaciones
previstas” antes de las palabras “en el Reglamento”, de modo que este apartado quede
vinculado con el Formulario de petitorio del PCT. En respuesta a una propuesta de una
delegacién para que se incluyese “un formato” asi como un formulario, la Oficina

Internacional explicé que la nocion de “formato” ain no habia sido resuelta en el PCT y que la
palabra “corresponde” acordaria una flexibilidad suficiente. Se adopto esta disposicion con la
modificacion sugerida por la Oficina Internacional.

31. Parrafo 3) La Oficina Internacional sugirié las siguientes modificaciones para que
fuese posible dar cabida a futuros adelantos técnicos: sustituir el titulo del parrafo por el
siguiente “Formulario, formato y medios de presentacion de solicitudes”; afadir las palabras
“al formulario, el formato y los medios de” después de las palabras “aplicar en lo relativo a “ y
suprimir las palabras “ en papel, en formato electrénico, o por otros medios”; suprimir en los
puntos i) y iii) la palabra “electrénica” y sustituir las palabras “su Oficina” por las palabras
“una forma distinta, o por medios distintos, de la presentacion en papel”; y suprimir en el
punto ii) las palabras “en su Oficina”.

* 32. De conformidad con la modificacion adoptada respecto del proyecto de Articulo 4.1)a),
la Delegacién del Japon, con el apoyo de las Delegaciones de los Estados Unidos de América,
Alemania, Andorra y los Paises Bajos, y el de los Representantes de la JPAA y la JIPA,
propuso la supresion del punto iii) que exigia el “consentimiento unanime” para excluir “la
presentacion de solicitudes en papel”, ya que su inclusion podria retardar la capacidad de una
Parte Contratante de mantener el ritmo de avance hacia una “sociedad sin papel”; para ello
bastaria la oposicion de un solo pais en el futuro. La Delegacion de Espafia propuso que
volviese a considerarse este tema tras un periodo, por ejemplo, de cinco afios. Ademas, la
Delegacion de la Federacion de Rusia sugirié suprimir el punto iii) y transferir el proyecto de
Regla 3.1) al proyecto de Articulo 5. El Representante de la OEP declar6 que, aunque preferia
suprimir el punto iii), si ello no fuese aceptable para el Comité Permanente, dicho punto
deberia transferirse al Reglamento. Sin embargo, las Delegaciones de Malta, Cuba y Espafa
se opusieron a la supresion del punto iii). La Delegacion del Reino Unido dijo que el
requisito de “consentimiento unanime” deberia figurar en el Reglamento. Ante la ausencia de
consenso, el Presidente propuso poner el punto iii) entre corchetes. Esto fue apoyado por las
Delegaciones del Brasil y Tayikistan. La Delegacion del Japén declaré que, de no suprimirse
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el punto iii), expresaria una reserva en lo que respecta al proyecto de Articulo 4.1)a). Tras un
debate, se adoptd la propuesta del Presidente de poner entre corchetes el punto iii).

33. Afin de distinguir claramente la disposicion del parrafo 3) de las del proyecto de

Articulo 4, la Oficina Internacional sugirié sustituir la palabra “presentacféiig) por la

palabra “presentacionpfesentation) en todo el parrafo. Tras un cierto debate en el que se
aclaro la nocion de estas palabras, se decidié mantener el presente proyecto, puesto que en el
proyecto de Articulo 1.vi) también se empleaban las palabras “presentadas en”, para evitar
toda incoherencia, pero que se aclararia el tema en las notas.

34. Ademads, en relacion con el proyecto de Articulo 4.1)a) modificado, el Representante de
la FICPI sugirié afiadir las palabras “excepto para el establecimiento de una fecha de
presentacion en virtud de lo dispuesto en el Articulo 4.1)a),” al comienzo del parrafo.

35. Enrespuesta a una pregunta planteada por la Delegacién de Andorra, la Oficina
Internacional explicé que, cuando una solicitud presentada no guardase conformidad con el
formato aceptado por la Oficina, se concederia al solicitante una fecha de presentacion
siempre que el solicitante hubiese dado cumplimiento a los requisitos dispuestos en el
proyecto de Articulo 4, pero luego se le podria exigir que diese cumplimiento a cualquier
requisito relativo al formato impuesto por esa Oficina dentro de un plazo prescrito.

36. En conclusién, se adopto el parrafo 3) con esas modificaciones.

37. Parrafo 4) La Oficina Internacional sugirio la inclusion de las palabras “o el formato”
después de las palabras “Formulario de petitorio” para guardar coherencia con el parrafo 2), y
explico que el parrafo figuraba entre corchetes porque no seria exigible si, tal como se
anticipara, la Asamblea del PCT adoptase un requisito correspondiente para que se indicasen
los numeros de registro en el petitorio del PCT, con anterioridad a la adopcién del Tratado
sobre el Derecho de Patentes. La Delegacion de los Estados Unidos de América apoyo la
inclusién de esta disposicion, hasta tanto sea incorporada en el PCT. La Delegacién del Japon
sugirio la inclusion de un requisito similar en los Articulos 9 a 16. Se adopt6 el parrafo con la
modificacion sugerida por la Oficina Internacional.

38. Parrafos 5) y 6) Se adoptaron estos parrafos en la forma propuesta.

* 39. Parrafo 7)a) Se adopto la sugerencia de modificar el titulo del parrafo 7) por el de
“Documento de prioridad”. Una propuesta de la Delegacion del Reino Unido en el sentido de
gue se hiciese obligatoria esta disposicién para asegurar el acceso por terceros a documentos
de prioridad, mediante la modificacion de la expresion verbal “podra exigir” por “exigira”,
contd con el apoyo de otra delegacién, pero se opusieron cuatro delegaciones y los
representantes de una organizacion intergubernamental y de cuatro organizaciones no
gubernamentales. La Delegacion de la Federacion de Rusia propuso la inclusion de una
disposicion que exigiese que, en la copia certificada de una solicitud anterior, se indicasen los
elementos de esa solicitud que se hubiesen recibido en la fecha de presentacion. El
representante de una organizacion no gubernamental, con el apoyo de los representantes de
otras tres organizaciones no gubernamentales, sugirié que el problema del acceso por terceros
podria abordarse en una forma alternativa. Tras un debate, se adopt6 el parrafo 7)a) con la
modificacién del titulo. Se acepto lo propuesto por la Delegacion del Reino Unido de que el
Comité Permanente considerase el asunto del acceso por terceros a los documentos de
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prioridad en una sesion futura con caracter prioritario, y esa Delegacion indicé que presentaria
propuestas mediante el Férum Electrénico del SCP.

40. Pérrafo 7)b) La sugerencia del representante de una organizacion no gubernamental
para que la copia de la solicitud anterior estuviese siempre certificada contd con la oposicién
de una delegacién. Se adopt6 esta disposicion en la forma propuesta.

41. Pérrafo 7)c) La Oficina Internacional sugirié suprimir las palabras “fue presentada en

su Oficina 0” y las palabras “, en un formato oficial,”, y sustituir las palabras “por medios
electrénicos” por “segun lo prescrito en el Reglamento”, con el fin de desplazar al

Reglamento los detalles de esta disposicion. Tras un debate, en el que el representante de una
organizacién no gubernamental observé que, al igual que en el caso del apartado a), deberia
considerarse el acceso por terceros a copias de solicitudes anteriores desde bibliotecas
digitales, se adopt6 esta disposicién con las modificaciones sugeridas por la Oficina
Internacional.

42. Parrafo 7)d) Las Delegaciones de Australia y de los Estados Unidos de América se
opusieron a la propuesta de la Delegacién de la Federacion de Rusia para que se permitiese
gue una Parte Contratante exija una traduccién de una solicitud anterior cuando el contenido
de la solicitud que reivindique la prioridad fuese considerado como parte integrante del estado
de la técnica a los efectos de una solicitud distinta de la solicitud en la que se reivindique la
prioridad, asi como a la de la Delegacién de Irlanda para que no hubiese restriccion al derecho
de una Parte Contratante de exigir una traduccion. Tras un debate, en el que 12 delegaciones
y los representantes de una organizacion intergubernamental y de una organizacion no
gubernamental expresaron su apoyo a la disposicion, ésta fue adoptada en la forma propuesta,
con sujecion a las reservas formuladas por las delegaciones de Suiza, Irlanda, Espafia, Grecia,
Uruguay, Bélgica y China.

*43. Parrafo 8) La Oficina Internacional sugirié afiadir las palabras “o formato” después de
la palabra “Formulario” para mayor coherencia. Una propuesta de la Delegacién de los
Estados Unidos de América, modificada por una sugerencia ulterior de la Oficina
Internacional, para que se afiadiesen las palabras “, o de la exactitud de cualquier traduccion
de un documento de prioridad exigida en virtud del parrafo 7)d)” antes de las palabras “, 0 en
una declaracioén de prioridad”, cont6 con el apoyo de cinco delegaciones. Se adopto el parrafo
con estas modificaciones.

44. Pérrafo 9) Se adopt6 este péarrafo en la forma propuesta.

* 45, Parrafo 10)a) La Oficina Internacional sugirié la supresion de las palabras “, a
condicion de que el solicitante haya sido notificado segun lo dispuesto en el parrafo 9)” para
tener en cuenta la Regla 5.3) y el Articubislasi como la supresién de los dos grupos de
corchetes. En respuesta a la observacion de una delegacién y del representante de una
organizacion no gubernamental, la Oficina Internacional confirmé que, cuando el solicitante
haya dado cumplimiento a los requisitos en virtud del Articulo 4 para la concesion de una
fecha de presentacion, la Oficina no estaria facultada para imponer una sancién en virtud del
parrafo 10)a) que supusiese la pérdida de dicha fecha de presentacién. Con la salvedad de esta
limitacién, una Parte Contratante tendria libertad, con sujecion a lo dispuesto en los
apartados b) y c), para prever una sancion si asi lo desease. En respuesta a la pregunta del
representante de una organizacion intergubernamental, la Oficina Internacional explico que,
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de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 4.1)a)ii), se podria conceder una fecha de
presentacion aun cuando no se hubieren proporcionado las indicaciones que permitan a la
Oficina entrar en contacto con el solicitante. El Representante de la FICPI se opuso a la
supresion de las palabras “a condicion de que el solicitante haya sido notificado segun lo
dispuesto en el parrafo 9), “, pues explicé que, en relacién con el Arthiald)1un

solicitante podria perder su solicitud por un defecto menor, por ejemplo, el incumplimiento
con el requisito del Articulo 5.4), si no tuviera que recibir una notificacion. Tras un debate, se
adopto el parrafo 10)a) con las modificaciones sugeridas.

46. Parrafo 10)b) y c) La Oficina Internacional sugirié que se insertase una referencia al
parrafo 7) tras la referencia al parrafo 1), que se suprimiese el apartado c), y que se
suprimiesen para guardar coherencia las palabras “, excepto disposicién en contrario prevista
en el caso de una solicitud internacional en virtud del Tratado de Cooperacion en materia de
Patentes respecto de dicho incumplimiento”. Tras un debate, se adopto el parrafo 10)b) con
las modificaciones sugeridas, junto con la supresion del apartado c).

47. Pérrafo 10)d) Se adopt6 esta disposicion en la forma propuesta, conservandose los
corchetes pero con una nueva numeracion, es decir, parrafo 10)c), como consecuencia de la
supresion del antiguo péarrafo 10)c).

48. Acceso a recursos genéticasa Delegacion del Perd, con el apoyo de la Delegacion de
Panama, sefialo, con referencia al Articulo 5, que existia una decision con fuerza de ley en el
Grupo de Paises Andinos, a saber, Bolivia, Colombia, Ecuador, Pert y Venezuela, por la que
las oficinas nacionales de propiedad industrial exigen que todo solicitante de patente indique
el nimero de registro de un contrato de acceso relativo al acceso a los recursos genéticos con
fines de investigacion o industriales en esos paises, y que proporcione una copia del mismo,
como condicién previa para la concesion de patentes respecto de ciertos materiales. La
Delegacion opind que las disposiciones del Articulo 5, en su redaccion actual, no
contemplaban tal requisito. La Delegacion no avanzo propuesta especifica alguna en ese
momento, pero expreso el deseo de sefalar que se trataba de un tema importante que deberia
ser tenido en cuenta por el Comité Permanente. El Grupo de Paises Andinos abordaria el
tema de la diversidad bioldgica y los recursos genéticos en una etapa posterior, y formularia
sus propuestas mediante el Férum Electrénico.

Proyecto de Regla 3:  Presentacion de solicitudes en virtud del Articulo 5.3); comunicacién
en formato electrénico o por otros medios

49. Titulo. Se acept6 una sugerencia de la Oficina Internacional de sustituir las palabras “en
formato electrénico o por otros medios” por “de otros documentos y de correspondencia”, con
el fin de que el titulo tuviese una naturaleza tecnolégicamente neutra.

50. Péarrafo 1) Luego de un comentario de la Delegacion de los Estados Unidos de
América en el sentido de que este péarrafo deberia colocarse entre corchetes para ser
examinado conjuntamente con el Articulo 5.3)iii), se convino en que el parrafo 1) se adoptara
con el texto tal como se propuso, entre corchetes.

51. Parrafo 2)a) La Oficina Internacional sugirié que, para mayor congruencia con la
Regla 8dis del PCT, se agregaran las palabras “o por medios electronicos” después de cada
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caso de utilizacion de la frase “en formato electronico”, en el titulo y en el texto de este
parrafo, de manera que se modificara el término “electronicamente” para quedar “en formato
electrénico o por medios electrénicos” y que la palabra “cumplan” sea sustituida por las
palabras “esté en conformidad”.

52. La Oficina Internacional explico que el “formato” de una solicitud se referia a la forma
fisica en que estaba contenida la informacion, por ejemplo, hojas de papel, un disco flexible o
un fichero electrénico, mientras que el término “medios” se referia a la manera en que el
formato era entregado o transmitido a la Oficina. El “formato” se referia a la disposicion de la
informacion o de los datos, que podria ser el mismo para las comunicaciones en papel que en
formato electrénico. Por ejemplo, una solicitud enviada por correo a la Oficina representaria
un formato en papel y medios fisicos, mientras que un disco flexible enviado por correo a la
Oficina representaria un formato electrénico y medios fisicos. Una transmisién por
telefacsimile representaria un formato en papel comunicado por medios electronicos y una
comunicacion electrénica de un ordenador a otro representaria un formato electrénico
comunicado por medios electronicos. Con sujecion al acuerdo de que esta explicacién debe
incluirse en las Notas, el parrafo 2)a) se adopté con las modificaciones sugeridas.

53. Parrafo 2)b) La Oficina Internacional sugirié que, al igual que en el caso del
apartado a), se afadieran las palabras “o por medios electrénicos” después de “formato
electrénico”. La disposicion fue adoptada con esta modificacion.

54. Parrafo 3)a) La Oficina Internacional sugirié que, con el propésito de simplificar esta
disposicion, se suprimieran las palabras “por otros medios” por considerarse ambiguas y que
por lo tanto, las palabras “por otros medios” en el titulo fueran sustituidas por “telégrafo,
teleimpresora, telefacsimile u otros medios similares de comunicacion”. También sugirié que,
al igual que en el apartado 2)a), la palabra “cumplan” se sustituya por la frase “estén en
conformidad”. Esta disposicién fue adoptada con esta modificacion, con sujecion a la
renumeracion del parrafo 3) como péarrafo 3)a) debido a la adopcién del nuevo péarrafo 3)b).

55. Nuevo parrafo 3)b) La Oficina Internacional sugirié que el fondo de la Regla 8.4)b) se
transfiriera a la Regla 3 como nuevo parrafo 3)b), con el siguiente texto:

“b) La Parte Contratante mencionada en el apartado a) podra exigir que el
documento original en papel que fue transmitido por telégrafo, teleimpresora,
telefacsimile u otros medios similares sea presentado en la Oficina dentro de un plazo
qgue no serd inferior a un mes a partir de la fecha de recepcion de dicha transmision.”

56. La Oficina Internacional explico que esta disposicion permitiria a una Oficina exigir una
copia del original de un telefacsimile, por ejemplo, con fines diferentes de los de la firma, en
particular, la legibilidad. A raiz de la sugerencia de una delegacion respecto de la
aplicabilidad de esta disposicion a una comunicacion por telefacsimile enviada desde un
ordenador sin ningun “original en papel”, se convino que las palabras “en papel” se
transfirieran después de las palabras “otros medios similares sea presentado”. Respondiendo a
una pregunta planteada por una delegacién respecto de la congruencia del plazo con el plazo
estipulado en la Regla 92.4.d) del PCT, la Oficina Internacional explicé que habia sugerido la
modificacion de esta Regla con el proposito de que dicho plazo para el suministro del
documento original resultara ser de 14 dias o un plazo mayor segun lo permitiera la Oficina, a
partir de la fecha de la transmision. También sefial6 que era necesario conceder un plazo
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suficiente cuando el original debia ser enviado por correo a una Oficina en el extranjero que,
en virtud del PCT, seria un caso raro. Una delegacion sugirié que se armonizara el PCT con
el proyecto de Tratado respecto del plazo minimo de un mes. A raiz de este debate, el nuevo
parrafo 3)b) se adoptd con la modificacién sugerida.

*57. Parrafo 4)a) y b) La Oficina Internacional sugiri6 que, al igual que en virtud de los
parrafos 2)a) y 3)a), la palabra “cumplen” debia de reemplazarse por “estan en conformidad”.
Una delegacion, apoyada por otra delegacion, sugirié que en el apartado 4)a) se afiadiera el
requisito de idioma relativo a una solicitud presentada en formato electronico, para que fuera
congruente con el parrafo 2)a). Una organizacion intergubernamental, apoyada por una
delegacion, sefal6 que la palabra “copia” debia entenderse como una copia en el mismo
idioma que el documento original. Después de cierto debate sobre si un documento
presentado en formato electrénico en caracteres que la Oficina no fuese capaz de descifrar,
seria un documento presentado en esa Oficina, en un idioma no permitido por esa Oficina, se
convino en principio en que, cuando conviniera, se afiadieran las palabras “en un idioma
particular” y, por sugerencia de una organizacion intergubernamental, que las palabras “la
presentacion” fueran sustituidas por las palabras “el suministro” para estar acorde con el PCT
y otras disposiciones del proyecto de Tratado. Una delegacién sugirié que también se
incluyera en las Notas una explicacion de esto. Otra delegacion pregunto si la disposicion
tenia el propésito de aplicarse a solicitudes en formato de modalidad mixta. En conclusion, se
convino que este péarrafo debia remitirse a la Oficina Internacional para estudio adicional.

58. Parrafo 5) La Oficina Internacional sugirié que se modificara el titulo, con el siguiente
texto “Comunicacion de otros documentos y de correspondencia” para mayor coherencia. El
parrafo fue adoptado con esta modificacion.

Proyecto de Regla4: Prueba en virtud de los Articulos 5.8), 7.9), 8.3)a), 9.8), 10.9), 11.9),
12.8) y 14.7)

59. Como consecuencia de una sugerencia de la Delegacion de Australia para ser

congruente con el proyecto de Articulo 5.8), se convino en que se afadieran las palabras “o la
exactitud de la traduccién” después de las palabras “u otro medio de identificacion personal,”.
Esta disposicion fue adoptada con esta modificacion.

Nuevo proyecto de Regla 4bis
60. La Oficina Internacional sugirié una nueva Regia don el siguiente texto:
“Disponibilidad de un documento de prioridad en virtud del Articulo 5.7)c)
Ninguna Parte Contratante exigira el suministro de una copia o de una copia
certificada de una solicitud anterior o de una certificacion de la fecha de presentacion,
tal como se menciona en el Articulo 5.7)a) y b), cuando la solicitud anterior haya sido

presentada con su Oficina o esté a su disposicién en un formato electrénico legalmente
aceptado, de una biblioteca digital que sea aceptada por esa Oficina.”
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61. Luego de algunos debates, se aproboé la nueva Regtaa una modificacion minima
propuesta por una delegacion, a saber, que las ultimas palabras, “la Oficina”, sean
reemplazadas por “esa Oficina”.

Proyecto de Regla 5: Plazos relativos a la solicitud en virtud del Articulo 5
62. Parrafo 1) Este parrafo fue adoptado en la forma propuesta.

63. Parrafo 2) La Oficina Internacional sugirié que se suprima el apartado c) con la
consecuente renumeracion del apartado d) como apartado c¢). La Delegacion de Alemania
sefald que podria ser conveniente que el Grupo Asesor Ad hoc sobre propuestas
modificaciones al Reglamento del PCT revisara el plazo aplicable en virtud del PCT, que se
menciona en el parrafo 2)d), a saber, la RegtésZ6a) del PCT. Después de algunos

debates, el parrafo 2) se adoptd con la modificacién propuesta.

64. Parrafo 3)a) La Oficina Internacional sugirié6 que se modificara esta disposicion con el
siguiente texto:

“a) El plazo mencionado en el Articulo 5.10)a) ser4,

i)  con sujecion a lo estipulado en los puntos ii) y iii), el plazo aplicado en
virtud del péarrafo 2)a);

i) cuando no se haya efectuado una notificacion en virtud del Articulo 5.9)
debido a que no se han suministrado indicaciones que permitan a la Oficina entrar en
contacto con el solicitante, no inferior a tres meses a partir de la primera fecha en la que
uno o mas de los elementos mencionados en el Articulo 4.1)a) hayan sido recibidos por
la Oficina;

iil) cuando sea aplicable el parrafo 2)b) o c), el plazo mencionado en ese
parrafo.”

65. Respondiendo a una pregunta planteada por el representante de una organizacion
intergubernamental, la Oficina Internacional confirmo que el punto ii) no impediria a una

Parte Contratante establecer un plazo de no menos de tres meses computados a partir de la
fecha de presentacién y que ello se explicaria en las Notas. Respondiendo a una observacion
de un representante de una organizacion no gubernamental, la Oficina Internacional opiné que
los medios de notificacién deben quedar al criterio de la legislacion nacional y no ser
regulados por el proyecto de Tratado. Después de los debates, el parrafo 3)a) se aprob6 con
las modificaciones sugeridas por la Oficina Internacional.

66. Parrafo 3)b) Esta disposicion se adoptd en la forma propuesta, con la consecuente
modificacion de que la referencia a “parrafo 2)d)” quede modificada a “parrafo 2)c)”.

Proyecto de Regla 6: Recepcion de comunicaciones
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67. Parrafo 1) Una propuesta de la Delegacion de Australia en el sentido de que este
parrafo debia suprimirse ya que resultaba innecesario y no tenia una base en el Tratado, fue
apoyada por otra delegacion y el representante de una organizacion intergubernamental. La
Presidencia sugirié que esta cuestion se tratara en las Notas o en una Declaracion Concertada
de la Conferencia Diplomatica. La Delegacién de Suiza, apoyada por los representantes de
tres organizaciones no gubernamentales, opiné que siempre debia concederse la fecha real de
recepcion a las comunicaciones recibidas por medios electrénicos, si bien otras delegaciones,
aun estando de acuerdo, ponian en duda si podrian aplicarse diferentes reglas a las
comunicaciones recibidas en papel y aquellas recibidas por medios electrénicos. Otra
delegacion sugirié que el estilo de la disposicién no se adecuaba al estilo normal del Tratado,
que prevé un maximo de requisitos permitidos. Otra delegacion sugirié que la frase “cerrada
la Oficina a la recepcion de dichas comunicaciones” se modificara para decir “cerrada [la
Oficina] a toda actividad”. Después de los debates se acord6 que el parrafo sea remitido a la
Oficina Internacional para estudio adicional.

68. Parrafo 2) La Delegacion de los Estados Unidos de América indico que el parrafo 2)
tenia los mismos defectos que el parrafo 1) y sugirié la supresién de la regla en su totalidad.
Respondiendo a una pregunta de un representante de organizacién no gubernamental, la
Oficina Internacional explicd que la manera en la que se especificara un servicio de entrega
guedaba al criterio de la legislacion nacional. Después de méas debates, el parrafo 2) fue
remitido a la Oficina Internacional para estudio adicional.

Proyecto de Articulo 6: Validez de la patente; revocacién

69. Parrafo 1) Respondiendo a una pregunta de la Delegacion de los Estados Unidos de
Ameérica, se convino en que el término “intencion fraudulenta” abarcaba tanto el fraude como
la conducta desleal y que ello debia indicarse en las Notas. Después de una intervencion del
Representante de la OEAP, también se acordé incluir en las Notas una aclaracién relativa a la
relacion entre el término “intencion fraudulenta” y la responsabilidad civil o penal.
Respondiendo a una pregunta planteada por la Delegacién de Burkina Faso, la Oficina
Internacional explicé que, tal como se indicaba en las Notas, la frase “revocada o invalidada”
tenia el propdésito de abarcar cualquier sancién con efecto equivalente y no requeriria que la
Parte Contratante adoptara ninguna forma particular de revocacion o invalidacion. Luego de
este debate, el parrafo 1) fue adoptado en la forma propuesta.

70. Parrafo 2) Respondiendo a una propuesta de una delegacion para que se aclare que la
frase “cuando esté permitido en virtud de la legislacion aplicable” se referia a las
modificaciones y no a la revocacion, la Presidencia sugirié que se suprima la coma después de
las palabras “plazo razonable”. Respondiendo a una pregunta de la Delegacién de los Estados
Unidos de América, se convino en que las Notas deben aclarar que una oportunidad para
formular observaciones antes de una sentencia en un tribunal seria suficiente para satisfacer
esta disposicion. Luego de los debates, el parrafo 2) se adoptd con la modificacién sugerida
por la Presidencia.

Proyecto de Articulo 7: Representacion; domicilio legal

71. Parrafo 1)a) Esta disposicion fue adoptada en la forma propuesta.



SCP/1/11
pagina 15

*72. Parrafo 1)b) Esta disposicion se consider6 aceptable con sujecion a una peticién de la
Delegacion de los Estados Unidos de América de excluir la firma de un juramento o
declaracion por el inventor que no podria ser firmada por un representante incluso si el
inventor era el solicitante. El representante de una organizacién no gubernamental opiné que
esa disposicion no deberia incluir actos como la transferencia de un titulo o su abandono,
cuando debia exigirse la firma del titular mas que la del representante. No obstante, una
delegacion y el representante de otra organizacion no gubernamental no estuvieron de acuerdo
e indicaron que los representantes deberian poder realizar cualquier acto en nombre del
solicitante si estaban autorizados. La sugerencia de la Presidencia de incluir cualquier acto en
virtud de este apartado, salvo los mencionados expresamente por la Delegacion de los Estados
Unidos de América, recibi6 el apoyo de una delegacion. Se acordd que esta disposicion seria
remitida a la Oficina Internacional para estudio adicional sobre la mejor manera de incluir en
el proyecto de Tratado la excepcion expresada por la Delegacién de los Estados Unidos de
América.

*73. Parrafo 2) Las Delegaciones de Australia, la Republica de Corea, Suiza, Reino Unido
y Estados Unidos de América y los Representantes de la OEP, ABA, AIPLA y BDI se
pronunciaron a favor de incluir un nimero maximo de excepciones en este parrafo, en
particular, la inclusién de las dos variantes A y B, asi como la adicion de una parte faltante de
la descripcién en virtud de lo dispuesto en el purnisjjide conformidad con el proyecto de
Articulo 4.5) modificado. Consideraron que la presentacion de ciertos documentos y el pago
de tasas no exigia ningun trabajo sustantivo y que la simplificacion del sistema de patentes
podria dar por resultado una reduccion de costos. El Representante de la OEP sefialé que, si
bien la OEP no exigia ninguna representacion obligatoria de los solicitantes residentes en uno
de los Estados contratantes del CPE, seguian nombrandose representantes en el 90% de los
casos.

*74. Las Delegaciones de Canada, Sudafrica, la Federacion de Rusia se mostraron a favor de
la supresién de todas las excepciones. La Delegacién de Sudéafrica indicé las dificultades de
la Oficina para ponerse en contacto con los solicitantes fuera del territorio. La Delegacion de
Italia, recordando que el proyecto de Tratado estaba destinado a simplificar los
procedimientos y no la legislacion sustantiva, indicé que este parrafo estaba redactado de
manera que impondra a las oficinas pequefias la necesidad de tramitar documentos y tendria el
efecto de crear un desequilibrio entre los paises desarrollados y aquellos en desarrollo. En ese
sentido, propuso que salvo para los fines de lo dispuesto en el proyecto de Articulo 4, toda
Parte Contratante deberia poder exigir que una persona estuviera representada para cualquier
procedimiento ante la Oficina o, en su defecto, que las excepciones se limitaran a los
puntos i), ii) y iv). El Representante del PTIC indicO que las excepciones de este parrafo
Unicamente beneficiarian a las grandes empresas con capacidad para actuar ante Oficinas
extranjeras.

*75. La Delegacién de Portugal se reservo su postura respecto del parrafo en su conjunto. La
Delegacion del Japdn se reservé su postura para solicitar opiniones internas y externas sobre
el papel de un representante, aun cuando su exigencia actual de que los residentes extranjeros
estuviesen representados funcionase eficazmente en el Japén. La Delegacion de China estaba
a favor de la supresion de todas las excepciones en virtud de este parrafo y declaré que si se
mantuviesen las excepciones, reservaria su posicion sobre todo este parrafo.
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*76. Las Delegaciones de Burkina Faso y Tayikistan, asi como el Representante de la OAPI,
propusieron que las excepciones de este parrafo se dejaran a las legislaciones nacionales. El
Representante de la AGESORPI estuvo de acuerdo con la propuesta, alegando que las
Oficinas nacionales tendrian que estar facultadas para adoptar, en materia de representacion,
reglas destinadas a garantizar la seguridad del solicitante, el buen funcionamiento de la
Oficina y la calidad de las traducciones. Puesto que esta disposicion tendria un impacto
negativo en la profesion en el mundo entero, consideraba la cuestion como esencialmente
politica. El Representante de la ASIPI indicé que las disposiciones relativas a representantes
en las legislaciones nacionales de cada pais estarian en conflicto.

77. La Delegacion de Indonesia y el Representante de la FICPI se opusieron a este parrafo
por las siguientes razones: el punto ii) era superfluo en vista de los requisitos en virtud del
proyecto de Articulo 4; la aplicacion de esta disposicion impondria costos e infraestructura
adicionales a una Oficina ya que tendria que tratar regularmente con no residentes; esta
disposicion restringia el desarrollo de las habilidades de la profesién de agentes de patentes,
en particular en los paises en desarrollo; y era una cuestion de derecho sustantivo. El
Representante de la ABPIl y ABAPI también sefialdé que este péarrafo podria ser una desventaja
grave para los paises en desarrollo en cuanto al desarrollo de la profesion de propiedad
industrial.

78. La Delegacion del Iran (Republica Islamica) y el Representante de la OEAP sugirieron
la supresion del parrafo en su totalidad.

*79. Algunas delegaciones y representantes apoyaron Unicamente algunos de los puntos o
sugirieron la supresion de otros. La Delegacion de Espafia estuvo de acuerdo con la inclusién
de los puntos i) y ii), pero sugirio la supresién del punto iii) de la Variante A, e indicé que el
punto iiibis) era confuso. La Delegacion de Bélgica sugirié que se quitaran los corchetes de la
Variante Ay se dejaran los corchetes en la Variante B. La Delegacion de los Paises Bajos
apoyo la inclusion de los puntos i), iii) yhii§), pero sugirio la supresion del punto ii). La
Delegacion del Pera se opuso al punto ii) y a la Variante A. La Delegacion de la
Ex Republica Yugoslava de Macedonia sefialé que el punto i) creaba conflicto cuando la
Oficina no podia verificar el pago de las tasas. Los Representantes de APAA y de JPAA
indicaron que los puntos ii) y iii) de la Variante A deberian suprimirse. El Representante de la
JPAA declar6 que una cooperacion eficaz entre la Oficina nacional de patentes y los
representantes calificados garantizaria la calidad de la solicitud inicial y de su traduccion,
favoreciendo asi la proteccion eficaz de los inventores. El Representante de la KPAA indico
que la presentacién de traducciones por no profesionales podria dar por resultado una baja
calidad de traduccion, lo que seria en detrimento de los solicitantes.

80. En lo relativo al punto i), el Representante de PTIC sefialé que podria resultar aceptable
una tasa de mantenimiento separada como excepcién en virtud de este parrafo.

81. Enlo relativo al punto ii) respondiendo a una intervencion de la Delegacion de los
Estados Unidos de América, la Oficina Internacional explicé que, si el punto ii) se suprimia

del proyecto de Tratado, si bien un solicitante podria presentar una solicitud sin un
representante y recibir una fecha de presentacion en virtud del Articulo 4, el solicitante tendria
gue designar a un representante en un plazo muy breve o bien se denegaria la solicitud. Por
otra parte, si el punto ii) se conservaba en el proyecto de Tratado, un solicitante podria estar
obligado a designar un representante Gnicamente cuando hubiera que tomar alguna medida
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para un procedimiento posterior a la presentacion de la solicitud. Ademas, el Representante
de la FICPI sefialé que el puntdif) podria incorporarse en el punto ii), ya que ambos
puntos se referian al establecimiento de una fecha de presentacion.

82. La Delegacion de Australia sefialé que si bien el PCT no exigia la representacion para
entrar en la fase nacional, ain no se habian presentado consecuencias negativas. Ademas
indic6é que el punto ifiis) debia incluir otros elementos faltantes en una solicitud. La
Delegacion de Suiza pregunté si el pago de una tasa mencionado en el punto i) podria
considerarse un “procedimiento ante la Oficina” y si el punto ii) podria incluirse en el
Articulo 4.

83. Después de un debate prolongado se convino en que la disposicion sea remitida a la
Oficina Internacional para un estudio adicional sobre la base de los comentarios formulados.

84. Parrafo 3) Los debates sobre este parrafo se basaron en las propuestas contenidas en el
documento SCP/1/8. Una propuesta de la Delegacién de los Estados Unidos de América en el
sentido de que se suprimiera este parrafo, tanto para evitar el afectar cualquier excepcion que
pueda adoptarse en virtud del parrafo 2), como para evitar la imposicion de una carga
innecesaria a un solicitante que designe a un representante Unicamente después de la
presentacion de la solicitud, recibié la oposicion de dos delegaciones. Otra delegacion indico
gue deseaba estudiar la propuesta.

85. La Delegacion de Alemania también propuso la supresién del parrafo 3), ya que la
disposicion sobre el domicilio que exigia la Oficina estuviera debidamente amparada por las
disposiciones del propuesto nuevo ArticubosB). Respondiendo a una pregunta de la
Delegacion de Suiza, la Oficina Internacional opin6é que no seria posible suprimir el parrafo 3)
sobre la base de que el requisito para el suministro de un domicilio legal era un requisito
inferior al maximo de representacion obligatoria permitido en virtud del parrafo 2).

86. La Delegacion de los Estados Unidos de América propuso que se afadiera una
disposicion adicional al parrafo 3) para permitir que una Parte Contratante exija al solicitante
gue indique si la solicitud ha sido preparada con la asistencia de una empresa
comercializadora de invenciones y, de ser asi, que indique el nombre y domicilio de la misma.
Después de algun debate, la propuesta fue remitida a la Oficina Internacional para estudio
adicional.

87. Parrafo 3)a) Unapropuestade la Presidencia, como respuesta a un comentario del

representante de una organizacion intergubernamental en el sentido de que el preambulo debia
dejar en claro que la disposicion se aplicaba “cuando no esté designado un representante o no
se haya designado un representante...” recibi6 el apoyo de otra delegacién. Como variante, el
representante de una organizacion no gubernamental sugirié que el parrafo 3)a) debia
ampliarse para indicar que el requisito de presentar un domicilio legal quedaria satisfecho con
el suministro del domicilio legal del representante.

88. La Delegacion de la Federacion de Rusia sugirié que se suprimiera el texto “distinto del
procedimiento mencionado en el parrafo 2)i) a iv)” de manera que no hubiera excepciones al
derecho de una Parte Contratante a exigir a un solicitante, titular u otra persona sin
representante que proporcione un domicilio legal en el territorio de la Parte Contratante a los
fines de cualquier procedimiento ante la Oficina. La propuesta del Presidente en el sentido de
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gue las excepciones deben mantenerse pero el texto modificarse y ser “...de cualquier
excepcidon mencionada en el parrafo 2)” recibio el apoyo de una delegacion.

89. Después de los debates, durante los que se sefialé que un “domicilio legal” podria ser
diferente de una “direccion para la entrega de correspondencia” o “una direccion en el Estado
designado para las notificaciones” (tal como se utiliza en el Articulo 27.7) del PCT) y que las
dos ultimas fueron sugeridas como variantes a la frase “domicilio legal”, la Oficina

Internacional recomendo que se mantuviera esta Ultima de conformidad con el Articulo 2.3)

del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, que reserva expresamente
la designacion de un domicilio legal para ofrecer el trato nacional a los nacionales de paises de
la Union de Paris. La Delegacion de Australia sefialé que no estaba preparada a ceder sus
derechos bajo esta disposicion del Convenio de Paris. Respondiendo a las intervenciones de
las Delegaciones de Espafia y Suiza, se convino en que la Oficina Internacional debe
asegurarse que la terminologia en francés y en espafiol que se utilice para el término inglés
“address for service” en el proyecto de Tratado sea la misma que en el Convenio de Paris.

90. La Delegacion de Australia también propuso la supresién de las palabras “en el territorio
de la Parte Contratante” para dejar esta cuestion de territorio a la legislacion nacional. La
Presidencia sefial6 que de adoptarse esta propuesta, seria hecesario hacer la misma
modificacion en el Articulo 7.1)a). Después de algun debate durante el que la propuesta
recibi6 el apoyo de una delegacion y la oposicion de otra, y que otras dos delegaciones y el
representante de una organizacion no gubernamental presentaron propuestas alternativas, la
Presidencia sugirié que el parrafo 3)a) sea modificado para permitir que una Parte Contratante
exija que “el domicilio legal sea en el territorio de la Parte Contratante o en cualquier

territorio aceptado por esa Parte Contratante”. Esta propuesta recibi6 el apoyo de la
Delegacion de Australia y de otras dos delegaciones bajo el entendido que, por ejemplo para
los Paises Bajos, el territorio podria ser el Benelux o bien la Comunidad Econdémica Europea.
La Oficina Internacional confirmé que en el caso de una oficina regional como la Oficina
Europea de Patentes, el territorio podria referirse al territorio de los Estados contratantes de
dicha Oficina.

91. Después de otros debates se convino en que el parrafo 3)a) fuera remitido a la Oficina
Internacional para estudio adicional tomando en consideracion los comentarios mencionados y
la relacién con el Articulotis.3).

92. Pérrafo 3)b) Una sugerencia de un representante de una organizacion no
gubernamental en el sentido de que las palabras “real y efectivo” se suprimieran de la frase
“establecimiento comercial o industrial real y efectivo” no fue adoptada luego de la
explicacion, por la Oficina Internacional, que este término se habia utilizado de conformidad
con el Articulo 3 del Convenio de Paris.

93. Por sugerencia de la Presidencia, se convino en que el parrafo 3)b) fuera remitido a la
Oficina Internacional para estudio adicional junto con el parrafo 3)a).

94. Parrafo 4)a) Los debates de este apartado se basaron en |as propuestas contenidas en €l
documento SCP/1/8. La Oficina Internacional sugirié que en el punto ii) después de la
palabra “formulario” se afiadieran las palabras “o formato” que son acordes con la
modificacion adoptada en virtud del Articulo 5.2). Después de los debates durante los que la
Oficina Internacional confirmdé que la comunicacion separada en virtud del punto i) podria ser
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un poder mas una pagina de cobertura, esta disposicion fue adoptada con las modificaciones
propuestas.

95. Parrafo 4)b) Respondiendo a una preguntadel Representante de la OAPI, la Oficina
Internacional explicé que en el caso de un poder relativo a mas de una solicitud y/o patente,
cualquier Parte Contratante que lo deseara podria exigir una copia separada del petitorio Unico
para cada solicitud y patente y también cobrar una tasa sobre la base del nimero total de
solicitudes o patentes afectadas. La Delegacion de Australia sugirié que esta disposicion fuera
parte del estudio sobre el interfaz PLT-PCT y propuso la transferencia de la mayor parte del
contenido de este parrafo al Reglamento. Después de este debate, la disposicion fue adoptada
en la forma propuesta bajo el entendido de que podria, al igual que todas las otras
disposiciones, sea reabierta dependiendo de los resultados del estudio.

*96. Parrafo 5) La Oficina Internacional sugirié que, para mayor coherencia, se afiadieran
las palabras “o formato” después de la palabra “formulario” y que cada vez que figure la
palabra “formulario”, se afiadan las palabras “o formato”. La Delegacion de Australia,
apoyada por las Delegaciones de Alemania y Grecia, propuso que esta disposicion también se
transfiera al Reglamento. La Oficina Internacional sefialé que la transferencia propuesta
podria significar que la aceptacion obligatoria de los formularios o formatos tipo podria
suprimirse mediante una decision por mayoria simple de la Asamblea.

97. La Delegacion de los Estados Unidos de América pregunt6 si una Parte Contratante
podria exigir que el poder se presentara en un formato de la ISAF que ya habia explicado
anteriormente durante la reunion. La Oficina Internacional sefial6 que si el formato ISAF era
incorporado en un futuro préximo por la Asamblea del PLT en el Reglamento como una
norma internacional, una Parte Contratante podria exigir dicho formato. Respondiendo a una
sugerencia de la Delegacion de Andorra, de que el término “corresponda al” era demasiado
general, la Oficina Internacional sefial6 que dicho término habia sido utilizado en el Tratado
sobre el Derecho de Marcas (TLT) para referirse a los formularios en un idioma diferente. No
obstante, en vista de los actuales debates relativos a la presentacién y formatos electronicos,
podria resultar necesario revisar esta terminologia. Después de los debates, el parrafo 5) se
adoptd con las modificaciones propuestas por la Oficina Internacional.

98. Parrafo 6) La Oficina Internacional sugirié que el titulo del parrafo se modificara a
“Formularios, formatos y medios de presentar poderes”, en aras de la congruencia. El parrafo
fue adoptado con esta modificacion.

99. Parrafo 7) La Oficina Internacional sugirié que también se modificara el titulo de este
parrafo a “Traduccion del poder”. El parrafo fue adoptado con esta modificacion.

100. Parrafo 8) La Oficina Internacional sugirié que se afiada un nuevo punto i) “el nombre

y domicilio del representante” para satisfacer en términos generales el requisito que
actualmente esté incluido en las Reglas 9.1) a 12.1), con la consecuente renumeracion de los
anteriores puntos i) y ii). La Delegacion de los Estados Unidos de América pregunto si esta
disposicion permitiria exigir un certificado digital en una comunicacion electronica de un
representante. La Oficina Internacional sugirié que estudiaria la inclusién de una disposicion
general relativa a la autenticacion de las comunicaciones electrénicas. El parrafo 8) fue
adoptado con las modificaciones propuestas por la Oficina Internacional, bajo el entendido de
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que la Oficina Internacional estudiara la cuestién de autenticacién de comunicaciones
electronicas.

101. Parrafo 9) Este parrafo fue adoptado en la forma propuesta.

* 102. Parrafo 10) Respondiendo a una pregunta de una delegacion, la Oficina Internacional
confirmo que la cuestion de si un bufete de abogados puede 0 no actuar como representante
correspondia a la legislacién nacional y no estaba regulada por el Tratado. Respondiendo a
una segunda pregunta de la misma delegacion sobre si las disposiciones en virtud de la
Regla 90 del PCT relativas a representantes se habian importado al proyecto de Tratado, la
Oficina Internacional sefial6 que las disposiciones especificas del PCT, en particular en lo
relativo a representantes comunes, no se habian incorporado expresamente pero que el estudio
propuesto sobre el interfaz PCT-PLT consideraria esta cuestion. La misma delegacion indico
gue no estaba a favor de la inclusion de las disposiciones de la Regla 90 del PCT en el PLT.
Tras los debates, el parrafo 10) fue adoptado en la forma propuesta.

103. Parrafo 11) La Oficina Internacional sugirié que después de “Articulo 5.9) y 10)” se
afiadieran las referencias “a) [y c)]”, para limitar la referencia a los apartados a) y c)
correspondientes del Articulo 5.10), el dltimo de ellos adoptado entre corchetes. La
Delegacion de Australia sefialé que la frase “con excepcion de que los plazos respecto de
cualquier procedimiento relativo a la representacion y domicilio oficial serén los prescritos en
el Reglamento” implicaba que sin tal excepcidn expresa, las Reglas correspondientes
guedaban incorporadas por referencia junto con los Articulos mediante la utilizacion del
mutatis mutandis y que esto contradecia la practica utilizada en otros lugares del proyecto de
Tratado, por ejemplo, el uso detatis mutandis en el Reglamento. Después de debates, se
convino en que las palabras eran implicitas y debian suprimirse y que la Oficina Internacional
deberia estudiar en términos globales la utilizaciomutatis mutandis en el proyecto de

Tratado para evitar las incongruencias. Luego de los debates, el parrafo 11) se adopté con las
modificaciones propuestas.

Proyecto de Regla 7:  Detalles relativos a la representacion y al domicilio legal en virtud
del Articulo 7

* 104. Parrafo 1) La Oficina Internacional sugirié que, para mayor coherencia, se modificara
el titulo de este parrafo para que dijera “Formulario, formato y medios de presentacion de
poderes” y que las palabras “al formulario, al formato y a los medios de” se insertaran antes de
la palabra “presentacién” sin el articulo y que se suprimieran las palabras “en papel, en
formato electrénico o por otros medios”. El parrafo fue adoptado con estas modificaciones.

105. Parrafo 2)a) Esta disposicion fue adoptada en la forma propuesta.

106. Parrafo 2)b) La Oficina Internacional sugirié que se insertaran las palabras “debido a
gue no se han suministrado indicaciones que permitan a la Oficina entrar en contacto con el
solicitante, el titular u otra persona” después de las palabras “una notificacion en virtud del
Articulo 7.11),”, alineandolo con las modificaciones adoptadas en virtud de la Regla 2.1)ii).
Esta disposicion fue adoptada con esta modificacion.

107. Parrafo 2)c) Esta disposicion fue adoptada en la forma propuesta.
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Proyecto de Articulo 8: Firma

108. Parrafo 1) La Oficina Internacional propuso enmendar este parrafo de manera que se
aplicase a cualquier medio de comunicacion y no Unicamente a los medios enumerados. Una
delegacion propuso que se afiadiera otra enmienda de manera que el parrafo se aplicase a
todos los medios de identificacion personal, no solamente a una firma manuscrita, como era el
caso en los parrafos 2) y 3).

109. Tras un breve debate, el Presidente propuso afiadir, en el Articulo 1 una nueva
definicion del término “firma” como “cualquier medio de identificacion personal”, y volver a
redactar el Articulo 8.1) para que diga lo siguiente:

“[ Firma de comunicaciones] Cuando una Parte Contratante exija una firma a los
efectos de cualquier comunicacion, esa Parte Contratante aceptara cualquier firma que
cumpla con los requisitos prescritos en el Reglamento.”

110. La consecuencia de esta enmienda seria que se exigiria a una Parte Contratante aceptar
cualquier firma que cumpla con los requisitos prescritos en el Reglamento, aunque esa Parte
tendria libertad para aceptar cualquier otra firma que desee. El parrafo y la definicion de
“firma” se adoptaron en la forma propuesta por el Presidente.

*111. Parrafo 2) La Oficina Internacional propuso que, al final de este parrafo, se afiadieran
las palabras “o por telefacsimile”, de manera que estuviera en armonia con la Regla 92.4)b)
del PCT. Después de un breve debate, se acordd no limitar este parrafo a las firmas
comunicadas “en papel o por telefacsimile”, sino mas bien suprimir estas palabras de manera
gue quedaran excluidas todas las formas de certificacion enumeradas por terceros respecto de
todas las firmas en virtud de la nueva definicion, incluidas las firmas digitales o los
certificados emitidos por autoridades de certificacion. Sin embargo, se acordo afadir las
palabras “con excepcion de lo estipulado en el Reglamento”, de manera que el Reglamento
pudiera permitir, por ejemplo, la autenticacion de firmas o certificados digitales por una
autoridad de certificacion donde ésa sea la norma. Asimismo se acordd no hacer depender
este parrafo del parrafo 3), tal como lo habia propuesto la Oficina Internacional, ya que ello
permitiria a una Parte Contratante exigir cualquiera de las formas de certificacion enumeradas
como pruebas en casos de duda. Asimismo se acordd suprimir las palabras “u otros medios de
identificacién personal” como consecuencia de la adopcién de la nueva definicion de “firma”.

112. El parrafo 2) fue aprobado con las modificaciones mencionadas.

113. Parrafo 3)a) Tras un breve debate en torno a si se debia permitir a una Parte
Contratante que exigiese, como pruebas en casos de duda, cualquiera de las formas de
certificaciébn enumeradas en el parrafo 2), se acord6 que las palabras “Con sujecion al
parrafo 2)” se afiadirian al comienzo de esta disposicion, de manera que, si bien una Parte
Contratante podia aceptar dicha certificacion ofrecida como prueba, no podia exigirla.
Asimismo se acord6 suprimir las palabras “u otros medios de identificacion personal” como
consecuencia de la adopcion de la nueva definicion de “firma”.

114. La disposicion fue aprobada con las modificaciones mencionadas.
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115. Parrafo 3)b) Como consecuencia de una observacion formulada por la Oficina
Internacional en el sentido de que era evidente que esta disposicion no era necesaria si su
inclusién sélo servia para impedir que se eludieran las disposiciones del parrafo 2), como se
indicaba en la Nota 8.06, se acord6 suprimir esta disposicion. Como consecuencia de ello, el
parrafo 3)a) se convertiria en parrafo 3).

116. Parrafo 4) La Oficina Internacional propuso que, puesto que sélo el apartado a) del
parrafo 10) era pertinente a los efectos del Articulo 8.1) y 2), la referencia al “parrafo 10)”
tendria que modificarse como referencia al “parrafo 10)a)”. La Oficina Internacional también
propuso que se suprimieran las palabras “con excepcion de que los plazos con respecto a la
firma seran los prescritos en el Reglamento” para estar en armonia con la modificacion
efectuada en el Articulo 7.11). El parrafo fue adoptado con estas modificaciones.

Proyecto de Regla 8: Detallesrelativos a la firma en virtud del Articulo 8

117. Parrafo 1)a) LaOficinaInternacional propuso que, en la parte introductoria, se

suprimieran las palabras “o el sello” y “o cuyo sello se utilice” como consecuencia de la
definicion de “firma” adoptada tras los debates relativos al Articulo 8.1). Después de una
breve discusion, durante la cual la Oficina Internacional explicé que el punto ii) era de
particular importancia cuando una persona firmaba en nombre de una persona juridica, esta
disposicion fue adoptada con la modificacion propuesta.

118. Parrafo 1)b) Se adopté la sugerencia de la Oficina Internacional de suprimir esta
disposicion puesto que ya no era necesaria, lo que tuvo por consecuencia volver a numerar el
parrafo 1)a) como parrafo 1).

119. Parrafo 2) La Oficina Internacional propuso la supresion de las palabras “, una etiqueta
con cédigo de barra o un sello”, “o se haya utilizado el sello”, “o utilizado el sello” y “o el
sello” como consecuencia de la definicién de “firma”. Se adopto el parrafo con estas
modificaciones.

120. Parrafo 3) Esta disposicidén se adopté en la forma propuesta.

121. Parrafo 4)a) La Oficina Internacional propuso la supresion de las palabras “o la
reproduccion del sello junto con, cuando ello sea necesario en virtud de lo dispuesto en el
parrafo 1)a), la indicacién en letras del nombre de la persona natural o juridica cuyo sello se
utiliza”, puesto que la nueva definicion de “firma” implicaria que, si bien la comunicacion
debia considerarse firmada en virtud de este péarrafo, esa firma seguiria estando sujeta a los
demas parrafos de la Regla para ser aceptada por una Parte Contratante.

122. Una delegacion observo que, si la reproduccion de un sello aparecia como resultado de
una comunicacion electronica, la Parte Contratante debia considerar esa comunicacién como
firmada, pero que no por ello se debia exigir de ella que aceptase esa forma de firma si, por
otra parte, no la aceptaba en papel. Otra delegacion coment6 que la Nota R8.06 debia ser
enmendada.
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123. A continuacion se entabld un extenso debate sobre si este parrafo debia aplicarse
Gnicamente a las comunicaciones en papel o0 a las comunicaciones en papel y telefacsimile, o
también a las demas comunicaciones electronicas. En particular, una delegacién explicé que
otras tecnologias, tales como el PDF, eran, al igual que el telefacsimile, comunicaciones
electrénicas que daban lugar a copias en papel que contenian firmas. El representante de una
organizacién no gubernamental sefial6 que las reproducciones graficas de firmas podian
aparecer en una pantalla de ordenador, asi como en papel, como resultado de una
comunicacién por medios electrénicos.

124. En vista de ello, la Oficina Internacional, apoyada por el representante de una
organizacién intergubernamental, propuso que la disposicion se refiriese a una
“representacion gréfica de una firma”. Otra delegacidén se opuso a esta sugerencia pues
preferia la expresion “formato de imagen electronica”, pero la Oficina Internacional sefialo

que la intencion seria abarcar tanto las copias en papel como las imagenes electrénicas. Una
delegacion dijo que seria preferible utilizar una terminologia que fuese tecnolégicamente
neutra. En respuesta a una sugerencia en el sentido de que una imagen electronica de una
firma también pudiese incluirse en un disquete que se expediria a la Oficina, la Oficina
Internacional propuso que también se incluyera la frase “comunicaciones a la Oficina por
medios electronicos o en formato electronico”.

125. La Oficina Internacional, al ofrecer una clarificacion de la Regla 8, propuso que los
parrafos 1) y 2) se relacionaran con las firmas en cualquier forma y comunicadas por cualquier
medio. El parrafo 3) se relacionaba con las firmas de comunicaciones en papel. El parrafo 4)
ampliaba las disposiciones del parrafo 3) a las firmas que aparecian en formato grafico como
resultado de una comunicacion por medios electronicos, fuesen éstas en formato electrénico o
en una copia en papel, sin posibilidad de exigir una firma original en papel como

confirmacion. El parrafo 5) se relacionaria con las firmas en formato electrénico, pero no en
formato gréfico.

126. En conclusién, se remitio este apartado a la Oficina Internacional para su ulterior
estudio.

127. Parrafo 4)b) Se acordo suprimir esta disposicion, tal como lo habia sugerido la Oficina
Internacional.

128. Parrafo 5)a) Dada la finalidad de esta Regla, tal como lo habia explicado la Oficina
Internacional durante los debates en torno al parrafo 4), la Oficina Internacional propuso que
se examinara el siguiente proyecto de disposicion:

“5) [Firmas electronicas @) Cuando una Parte Contratante permitala
presentacion de firmas electronicas y que existan requisitos aplicables en virtud del
Tratado de Cooperacién en materia de Patentes en relacién con las firmas electrénicas,
esa Parte Contratante debera aceptar una firma electrénica que cumpla con esos
requisitos.”

129. Como una alternativa a la expresion “firma electronica”, se examinaron las expresiones
“firma en formato electrénico”, “firma digital”, o “identificacién personal digital”. Una
delegacion hizo observar que no debia utilizarse la expresion “identificacion personal”’ ya que
ésta aparecia en la definicion de “firma”. Otra delegacion sefialé que la expresion
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“identificacion personal digital” incluiria una firma por telefacsimile. La Delegacion de los
Estados Unidos de América sefialé que se tendria que hacer una distincion entre el concepto
de “firma digital” y el de “certificado digital”, explicando que una “firma digital” se utilizaba
para probar que el contenido del documento que se habia recibido era idéntico al contenido
del documento que se habia enviado, mientras que un “certificado digital” certificaba la
identidad del signatario.

130. En conclusién, se acordd remitir esta disposicion a la Oficina Internacional para su
ulterior estudio, junto con el parrafo 4).

131. Parrafo 5)b) Esta disposiciéon se adopt6 en la forma propuesta.
132. Parrafo 6)a) Esta disposicion se adopt6 en la forma propuesta.

133. Parrafo 6)b) La Oficina Internacional propuso que, con miras a lograr una armonia,
después de las palabras “no se haya hecho una notificacion en virtud del Articulo 8.4),” se
afiadieran las palabras “debido a que no se suministraron indicaciones que hubiesen permitido
a la Oficina tomar contacto con el solicitante, el titular u otra persona interesada”. Esta
disposicion se adopt6 con la modificacion propuesta por la Oficina Internacional.

Proyecto de Articulo 9: Peticion de inscripcion de un cambio en el nombre o la direccion

134. La Delegacion de los Estados Unidos de América, apoyada por las Delegaciones del
Reino Unido y Australia, propuso que los Articulos 9 a 11 se transfirieran al proyecto de
Reglamento. La Oficina Internacional explicé que, en el Tratado, seguiria siendo necesaria
una autoridad para ese Reglamento. Asimismo observo que el Articulo 58.1)ii) y iii) del PCT
estipulaba, en términos generales, que el Reglamento previese reglas relativas a cuestiones
administrativas y detalles Utiles para la aplicacion del Tratado. Tras un breve debate, se
acordoé desplazar los Articulos 9 a 11 al Reglamento en el entendimiento de que, en el
Tratado, se preveria una autoridad para ese Reglamento en forma expresa mas bien que
general y que la Oficina Internacional efectuaria los cambios que fuesen necesarios como
consecuencia de esa transferencia en cualquiera de los textos de los Articulos 9 a 11 que
pudieran adoptarse en la presente reunion.

* 135. Parrafo 1) El debate relativo a este parrafo se basé en el proyecto de disposicion
contenido en el documento SCP/1/8. En respuesta a una pregunta formulada por una
delegacion, la Oficina Internacional confirmé que, en virtud del Articulo 7.1)b), se permitiria
a un representante firmar en nombre del solicitante o titular. Una sugerencia de los
representantes de una organizacién intergubernamental y de una organizacion no
gubernamental en el sentido de suprimir las palabras “firmada por el solicitante o el titular” en
este Articulo, asi como en los Articulos 10 y 12, puesto que estas palabras estaban en
contradiccion con el hecho de que, en virtud del Articulo 7, una Parte Contratante podria
prever una representacion obligatoria en estas cuestiones, no recibio el apoyo de ningun
Estado miembro. Este péarrafo se adoptd en la forma propuesta.

136. Parrafo 2) La Oficina Internacional propuso que, para lograr armonia, se afiadiesen las
palabras “o formato” después de la palabra “Formulario” en el titulo y en el apartado b), y que
se afladiesen las palabras “o en un formato” después de la palabra “Formulario” en el
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apartado a) y después de las palabras “si se presenta en un formulario” del apartado b). El
parrafo se adoptd con estas modificaciones.

137. Parrafo 3) La Oficina Internacional sugirié que, para lograr armonia, se enmendara el
titulo para que diga “Formulario, formato y medios de presentacion de peticiones”. El parrafo
se adoptd con esta modificacion.

138. Parrafos 4) y 5) Estos parrafos se adoptaron en la forma propuesta.

139. Parrafo 6) En respuesta a un comentario del representante de una organizacion
intergubernamental, la Oficina Internacional explicé que, en el Tratado sobre el Derecho de
Marcas, se establecia un requisito correspondiente. Ademas, como en el caso de los poderes
en el marco del Articulo 7.4)b), toda Parte Contratante que asi lo deseara, estaria facultada
para exigir una copia separada de cada solicitud y de cada patente, y para cobrar una tasa
basada en el nUmero total de solicitudes y patentes en cuestion. En respuesta a un comentario
de una delegacion, la Oficina Internacional sefial6 que se habia incluido toda una lista de
palabras relativas a las solicitudes y a las patentes para evitar el uso de “y/0”, cuya traduccion
resultaba ambigua. Después de este debate, el parrafo 6) se adopt6 en la forma propuesta.

140. Parrafo 7) Esta disposicidén se adopté en la forma propuesta.

141. Parrafo 8) En respuesta a una pregunta formulada por una delegacion, la Oficina
Internacional explicoé que el antecedente de la palabra “peticion” podia encontrarse en el
parrafo 1). Este parrafo se adopt6 en la forma propuesta.

142. Parrafo 9) Una propuesta de la Delegacion de Canada de que, al igual que en el

Articulo 7.10), se afiada la palabra “formales” junto a la palabra “requisitos”, fue aceptada.

Una sugerencia de una delegacién en el sentido de que se suprima la ultima frase fue retirada
como consecuencia de los comentarios de una delegacion y de representantes de tres
organizaciones no gubernamentales en el sentido de que esas palabras eran necesarias para
explicar que no se podia exigir certificados como pruebas con arreglo al parrafo 10). En
cambio, se acordd que, en las Notas se debia explicar que una Parte Contratante podia exigir
gue se suministrasen pruebas a la Oficina cuando ésta dudase razonablemente de la veracidad
de cualquier indicacion contenida en la peticion, pero que el solicitante tendria que poder
decidir qué pruebas presentaria.

*143. La Delegacion de China indicé que, aun cuando solo se cambiase el nombre o la
direccion y no los derechos de un titular, su Oficina exigia que se presentasen los certificados
prescritos por sus leyes y reglamentos pertinentes. La Oficina Internacional formulo
observaciones generales explicando que el Articulo 9 también amparaba la situacion en la que
se hubiese efectuado un cambio en el nombre, pero ningin cambio en la persona del
solicitante o del titular, por ejemplo, como resultado de un cambio de nombre después de
contraer matrimonio.

144. Tras un breve debate, el parrafo 9) se adopt6 con la modificacion acordada.
145. Parrafo 10) La Oficina Internacional explicé que parecia mas apropiado regular el

incumplimiento en un péarrafo separado y limitar el parrafo 10) a las notificaciones. Por
consiguiente, propuso que, en el texto, se suprimieran las palabras “y 10)” y que en el titulo
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del parrafo, se suprimieran las palabras “incumplimiento de los requisitos”. La Oficina
Internacional también propuso que, para estar en armonia con la modificacion adoptada en el
marco del Articulo 7.11), se suprimieran las palabras “con excepcion de que los plazos
relativos a las peticiones de inscripcion de un cambio en el nombre o en la direccion seran los
prescritos en el Reglamento”. El parrafo se adoptd con estas modificaciones.

146. Nuevo pérrafo 16is). Como consecuencia de la modificacion adoptada en el marco del
parrafo 10), la Oficina Internacional propuso que se afiadiera un nuevo pabigfpodlL@
dijera lo siguiente:

10bis) “[ Incumplimiento de losrequisitos] Cuando no se cumplan uno o mas
requisitos aplicables en virtud de los péarrafos 1) a 7), dentro del plazo prescrito en el
Reglamento, la Parte Contratante podra prever la denegacion de la peticion, pero no
podra aplicarse una sancién mas severa”.

147. En respuesta a una pregunta de la Delegacion de Suiza, la Oficina Internacional explico
que esta propuesta tenia por objeto limitar la sancién a la denegacion de la peticion, de manera
que no se aplicase una sancién mas severa, como la revocacion de la patente, y permitir a una
Parte Contratante aplicar una sancion menos severa si asi lo deseaba. Como consecuencia de
esta explicacion, el nuevo parrafo se adopt6 en la forma propuesta.

148. Parrafo 11). La Oficina Internacional propuso que la referencia al parrafo 10) se
enmendara como referencia al parrafbi&)Q) como consecuencia de la adopcion del nuevo
parrafo 1@is). Este parrafo fue adoptado con esta modificacion.

Proyecto de Regla 9: Detalles relativos a la peticion de inscripcion de un cambio en el
nombre o la direccion en virtud del Articulo 9

149. Parrafo 1) EIl debate sobre este parrafo se basé en el proyecto de disposicion contenido
en el documento SCP/1/8. El parrafo se adopt6 en la forma propuesta.

150. Parrafo 2) La Oficina Internacional propuso que, en aras de armonia, se enmendara el
titulo para que diga lo siguiente “Formulario, formato y medios de presentacion de las
peticiones”. El parrafo se adoptd con esta modificacion.

151. Parrafo 3) LaOficinalnternacional propuso que, a consecuencia de las modificaciones
adoptadas en el marco del Articulo 9.10), se tendria que suprimir el parrafo 3)b), debiéndose
por consiguiente volver a numerar el parrafo 3)a) como “péarrafo 3)”, y suprimir de ese parrafo
las palabras “Con sujecion al apartado b)”. El parrafo se adoptd con estas modificaciones.

152. Nuevo pérrafo 4) La Oficina Internacional propuso que, como consecuenciade la
adopcion del nuevo Articulo 9.4i8), se afiadiera un nuevo parrafo 4) que dijera lo siguiente:

“4) [Plazo en virtud del Articulo 9.bs)] El plazo mencionado en el
Articulo 9.1(is)

i)  sera, con sujecion a lo dispuesto en el punto ii), el plazo aplicado en virtud
del parrafo 3);
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i) cuando no se hayan proporcionado indicaciones que permitan que la Oficina
entre en contacto con la persona que efectla la peticion mencionada en el Articulo 9.1),
no serd inferior a tres meses a partir de la fecha en que la Oficina haya recibido la
peticibn mencionada en el Articulo 9tlg)”.

153. Este nuevo parrafo se adopt6 en la forma sugerida.

* 154. Numeros de registroLa Delegacion del Japdn, apoyada por la Delegacion de los
Estados Unidos de América, propuso que el Articulo 5.4), que preveia un requisito en relacion
con el nimero de registro de un solicitante se aplicageatis mutandis, a las peticiones en
virtud de los Articulos 9 a 16. La Oficina Internacional sefialé que, por lo que se referia al
namero del representante, éste estaba amparado por el Articulo 7.8)iii). La Delegacién de los
Estados Unidos de América observé que las comunicaciones electronicas podrian exigir a un
cliente de la Oficina que tenga un numero de identificacién personal (PIN) o un certificado
digital que contenga un nimero de registro. La Oficina Internacional declaré que examinaria
este problema en el contexto de su estudio sobre la autenticacion de las comunicaciones
electronicas.

Proyecto de Articulo 10: Peticion de inscripcion de un cambio relativo al solicitante o
al titular

155. El Presidente observé que, durante los debates sobre el Articulo 9, se habia acordado
que todos los detalles relativos al Articulo 10 se transferirian al Reglamento en el contexto de
un Articulo nuevo que se incluiria en el Tratado.

156. Parrafo 1) Los debates sobre este parrafo se basaron en las propuestas incluidas en el
documento SCP/1/8. La Oficina Internacional propuso que la palabra “nuevo”, que habia sido
involuntariamente omitida en el texto inglés de ese documento, se volviese a insertar antes de
la palabra “titular” en la expresion “nuevo solicitante o titular”. En respuesta al representante
de una organizacion intergubernamental, se explicé que la palabra “titular” se utilizaba
Unicamente en relacién con las patentes, de conformidad con la definicién de ese término en el
Articulo 1.ix) y que, de conformidad con el Articulo 7.1)b), un representante podia firmar en
nombre de un solicitante, titular, nuevo solicitante o nuevo titular. Estos puntos se aclararian
en las Notas. A consecuencia de una pregunta formulada por una delegacion, se acordo
mantener el término “comunicacion” en la parte introductoria, ya que la forma de la
comunicacioén se regulaba en el marco de los parrafos 2) y 3). Como consecuencia de este
debate, el parrafo 1) fue adoptado en la forma propuesta, con la modificacién adicional
propuesta por la Oficina Internacional.

157. Parrafo 2) Este parrafo se adopté con la modificacién sugerida por la Oficina
Internacional, de que el titulo se cambiase para que dijera “Formulario o formato exigido”,
con el fin de lograr armonia.

158. Parrafo 3) Este parrafo fue adoptado con la modificacion, sugerida por la Oficina
Internacional, de que, en aras de armonia, se cambiase el titulo para que dijera “Formulario,
formato y medios de presentacion de las peticiones”.
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159. Parrafo 4)a), palabras introductoriasUna propuesta de la Delegacién del Japon en el
sentido de que se suprimiese la frase “, cuando la inscripcion sea pedida por el nuevo
solicitante o el nuevo titular en vez de por el solicitante o el titular,” junto con sus corchetes,
para permitir a la Parte Contratante exigir documentacion en todos los casos a fin de
establecer la fiabilidad de la inscripcién, fue apoyada por las delegaciones de la Federacién de
Rusia, la Republica de Corea, China, Sudéfrica, los Estados Unidos de América, Burkina
Faso, Tayikistan, Bélgica, Andorra, Brasil, Sudan y Ghana, y por los Representantes de la
EAPO, ABA, JPAA y BDI. Una contrapropuesta de la Delegacion de Australia, en el sentido
de que dicha expresion se mantuviera junto con sus corchetes, fue apoyada por las
Delegaciones de Suiza, Andorra, Francia, Nueva Zelandia y Sudafrica, y por los
Representantes de la OEP, la AIPPly la UNICE. La Delegacion de Espafia declaré que
reservaba su posicion sobre dichas propuestas, pero que podia retirar su reserva si la
documentacién a que se referian los puntos i) a iii) la elegia la Parte Contratante mas bien que
la parte peticionaria. El Representante de la FICPI declar6 que, si bien preferia que se
mantuviese la frase en cuestion, no se opondria a su supresion si el solicitante tuviese la
opcion de suministrar un certificado de transferencia no certificado en virtud del punto iii).

En vista de la falta de consenso sobre esta cuestion, se acordd mantener dicha frase entre
corchetes.

160. La Delegacion de los Estados Unidos de América propuso que la frase “a eleccién de la
parte peticionaria” fuese sustituida por la de “a eleccién de la Parte Contratante”. Tras un
breve debate, durante el cual la Oficina Internacional sefial6 que la frase “a eleccién de la
parte peticionaria” se utilizaba en el Articulo 11.1)b) del Tratado sobre el Derecho de Marcas
(TLT), la propuesta fue apoyada por las Delegaciones de Espafia, Japon, la Federacion de
Rusia y China, y por el Representante de la ABA, aunque se opusieron a ella las Delegaciones
de Australia, Suiza, el Reino Unido, Burkina Faso, Finlandia y Malta y los Representantes de
la OEP, la AIPPI, la CIPA, la FICPl y la UNICE; se acord6 que las palabras “parte
peticionaria” se pondrian entre corchetes, seguidas de “[Parte Contratante]”. Las palabras
introductorias se adoptaron con esta modificacion.

161. Puntosi) yii). Estos puntos se adoptaron con la modificacion, sugerida por la Oficina
Internacional, en el sentido de que, en cada punto y para lograr armonia, después de la palabra
“certificado”, se afadiesen las palabras “, a eleccidn de la parte peticionaria”.

162. Puntoiii). Este punto se adoptd con las siguientes modificaciones, sugeridas por la
Oficina Internacional: después de las palabras “transferencia de la titularidad,” se afiadieron
la palabras “mediante contrato”; se suprimieron las palabras “en la forma y” se afiadio, al
final de este punto, la frase “El Articulo 9.2) sera aplicahblgatis mutandis, al certificado de
transferencia de la titularidad no certificado”.

163. Parrafo 4)b) y c) Estas disposiciones se adoptaron en la forma propuesta.

*164. Parrafo 4)d) La Delegacion de Alemania observo que la disposicién no amparaba
claramente la situacion en la que varios cotitulares hubiesen suministrado previamente a la
Oficina un acuerdo en el que se declaraba que cualquiera de los cotitulares podia disponer
separadamente de la parte de la patente que le correspondiese. Otra delegacién observé que si
la legislacion nacional de una Parte Contratante exigia el consentimiento de todos los
cotitulares para que se efectuase una transferencia, tendria que bastar con suministrar a la
Oficina la documentacion en la que constase que se habia cumplido con la legislacion
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nacional, ya que, en ese caso, se podia suponer que existia el consentimiento de todos los
cotitulares. En respuesta a una pregunta de la Delegacion del Reino Unido, se acordo que las
Notas clarificarian que una copia de un acuerdo anterior de los solicitantes o titulares
conjuntos, de venta de una parte, satisfaria el requisito de “pruebas del consentimiento a un
cambio” previsto en este parrafo.

165. Tras un breve debate y a propuesta del Presidente, enmendada por otra propuesta de una
delegacion, se acordd que, después de las palabras “una Parte Contratante podra exigir que”,
se afnadiesen la palabras “se presenten a la Oficina pruebas del consentimiento del cambio en”,
y que se supriman las palabras “dé su consentimiento expreso al cambio en una

comunicacién”. El parrafo 4)d) se adopt6 con esta modificacion.

166. Parrafo 5) Este parrafo se adopté con la modificacién, sugerida por la Oficina
Internacional, de que las palabras “cuando los documentos” se reemplazaran por “cuando un
documento”.

167. Parrafos 6) y 7) Estos parrafos se adoptaron en la forma propuesta.

* 168. Parrafo 8) La Delegacion de China declar6 que sus reservas a la Regla 17 se aplicaban
también a este parrafo. Se acordd que deberian suprimirse las palabras “o el titular” de
conformidad con el titulo. El parrafo se adoptd con esta modificacién, sujeto a las reservas de
la Delegacién de China.

169. Parrafo 9) Este parrafo se adopté en la forma propuesta.

170. Parrafo 10) Tras la propuesta del Presidente de que se modificara el parrafo para
referirse a “requisitos formales”, el representante de una organizacion no gubernamental
efectu6 una pregunta sobre la compatibilidad de la disposicién modificada con la legislacion
del Reino Unido. La Delegacion del Reino Unido explico que su legislacion nacional en
materia impositiva impedia a los registradores oficiales registrar documentos que no se
hubieran gravado debidamente mediante el pago de derechos de timbre. El Presidente
observé que esta cuestion también habia surgido en virtud del TLT, y que se habia abordado
mediante una declaracion concertada en las Actas de la Conferencia Diplomética al efecto de
que el requisito de tributacion que permitiria a una Parte Contratante cancelar una inscripcion,
aunque no denegarla, estaba en concordancia con ese Tratado. Sin embargo, si la situacién
existente en virtud de la legislacion del Reino Unido respecto de la transferencia de
solicitudes y patentes no estaba abarcaba por una declaracién similar, podria resultar necesario
considerar la incorporacién de una disposicion suplementaria en el Reglamento. Tras el
debate, se adoptd6 el parrafo 10) con la modificacion propuesta inicialmente por el Presidente.

171. Parrafo 11) La Oficina Internacional sugirié que se cambiara la referencia al
Articulo 5.10) para referirse al Articulo 946), y que se suprimieran los términos “con
excepcion de que los plazos relativos a las peticiones de inscripcién de un cambio en el
solicitante o el titular seran los prescritos en el Reglamento” a los fines de coherencia. El
parrafo se adoptd con estas modificaciones.

* 172. Parrafo 12) El debate de este péarrafo se baso en las propuestas incluidas en el
documento SCP/1/8. En respuesta a una pregunta de una delegacion, la Oficina Internacional
explicé que se habia introducido la segunda frase del texto de este péarrafo propuesto en el



SCP/V/11
pagina 30

documento SCP/1/8 para evitar las dudas, y que esto se aclararia en las Notas. El parrafo se
adopto en la forma propuesta.

*Proyecto de Regla 10: Detalles relativos a la peticion de inscripcion de un cambio
relativo al solicitante o al titular en virtud del Articulo 10

* 173. Parrafo 1) El debate sobre este parrafo se basé en las propuestas incluidas en el
documento SCP/1/8. La Delegacion de los Estados Unidos de América declaré que suponia
que la peticion a que hacia referencia el proyecto de Articulo 10 correspondia a una hoja de
cubierta de acuerdo con su costumbre. Sugirié que se incluyeran en este parrafo los puntos
adicionales siguientes: i) descripcion del interés que se transmite; ii) una declaracion de que
la informacién contenida en la peticion es auténtica y correcta, y que las copias del documento
son copias auténticas; iii) la firma de la persona que presenta la peticion y efectta las
declaraciones; e iv) informacion relativa a los intereses gubernamentales. La Oficina
Internacional sefal6 que los requisitos en virtud de los Articulos 7.1)b) y 10.1) abarcaban el
tercer punto. La Delegacion explicé ademas que, en el curso de la ejecucion del proyecto del
ISAF, el primer punto permitiria una administracion facil y el establecimiento de una base de
datos consultable. La Delegacion de Cuba declaré que podria efectuar una reserva a este
parrafo ya que la propuesta de la Delegacion de los Estados Unidos de América no era clara.
El Presidente sugirié que se podria llevar a cabo un debate posterior mas amplio utilizando el
Forum Electrénico del SCP. Se acord6 posponer un debate mas a fondo hasta la proxima
sesion.

Proyecto de Regla 17: Forma de identificacion de una solicitud sin su niamero de solicitud
174. La Delegacion de China se reservd su postura respecto de esta Regla.

175. Parrafo 1) La Oficina Internacional sugirié que eran innecesarias las palabras “o de
otra persona que presente la solicitud” que figuran en dos lugares del punto iii) habida cuenta
de la definicién de “solicitante” en virtud del proyecto de Articulo 1.viii) adoptado. Esta
disposicion se adopt6 con la modificacion.

176. Parrafo 2) Esta disposicidén se adopté en la forma propuesta.

Comentarios generales sobre otros Articulos y Reglas

177. El Presidente cedio la palabra a los comentarios generales sobre las disposiciones del
proyecto de Tratado que no se habian debatido en la presente reunién.

178. La Delegacion de Australia declaré que preferiria que se exigieran los documentos a que
hace referencia el Articulo 11.4)a)ii), independientemente de quien presenta la solicitud de
registro. Respecto de los Articulos 13, 14 y 15, propuestos en el documento SCP/1/8, la
Delegacion declaré que la propuesta revisada de la Oficina Internacional abordaba todos sus
intereses, pero que preferiria mantener las palabras “por la Oficina” en el texto del

Articulo 14.
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*179. La Delegacion del Japdn propuso la supresion del Articulo 4.5)c), d) y e) propuestos en
el documento SCP/1/8. En los paises que han adoptado el sistema del primer solicitante, la
fecha de presentacién no deberia depender de los resultados de un examen sustantivo en
cuanto a si una parte faltante de la descripcion o un dibujo faltante contiene materia nueva,
puesto que el solicitante u otros interesados estarian facultados para presentar un recurso
contra los resultados del examen sustantivo, causando de hecho cierta inestabilidad de los
derechos de patente. Respecto del parrafo d), la Delegacion lo consideraba un asunto de
fondo que no deberia abarcar el presente proyecto de Tratado. Ademas, preferia que los
requisitos previstos en el Articulo 14.2), tal como figuraba en el documento SCP/1/8, no
contuviesen requisitos sustantivos de patentabilidad, tales como la novedad y la actividad
inventiva.

180. La Delegacion de los Estados Unidos de América reiterd sus comentarios anteriores
relativos al Articulo 10.4) respecto del Articulo 11.4), y propuso que se incluyera una frase en
el Articulo 12 al efecto de que “una Parte Contratante podré excluir la aplicacién del presente
Articulo respecto de los errores que deban corregirse mediante procedimientos de nueva
publicacién”. Respecto de las revisiones sugeridas de los Articulos 13 al 15, la Delegacién
creia que evolucionaban en una direccion positiva, pero consideraba que quizas no fuera
necesario el Articulo 13 o que, por lo menos, no deberia ser obligatorio, puesto que las
ampliaciones contadas antes de la expiracion de los plazos resultaban una carga
administrativa. Las ampliaciones contadas a partir de la expiracion podrian abordarse en
virtud del Articulo 14. La Delegacion preferia mantener en el Articulo 14 las palabras “fijado
por la Oficina”, estaba preocupada por el plazo que transcurria a partir de la notificacién en
virtud de la Regla 14 y pregunto si las razones mencionadas en el punto iv) estaban en
concordancia con las del v).

181. La Delegacion del Canadd manifesto las mismas preocupaciones que la Delegacién de
los Estados Unidos de América respecto del Articulo 12.

182. La Delegacion de Espafia apoyo la intervencion de la Delegacion de los Estados Unidos
de América respecto del Articulo 11.4) y reiter6 sus comentarios anteriores relativos al
Articulo 10.

*183. La Delegacion de la Federacion de Rusia apoyé las observaciones de la Delegacion del
Japon respecto del Articulo 4.5) plasmadas en el documento SCP/1/8 y propuso que, en el
Articulo 4, se obligue a la Parte Contratante a considerar el conjunto de elementos
mencionados en el parrafo 1)a) como necesarios y suficientes a los efectos de la fecha de
presentacion, en lugar de imponer la obligacion de fijar una fecha particular como fecha de
presentacion. En esta forma, el Tratado otorgaria cierta libertad a la Parte Contratante para
fijar otra fecha (anterior) de presentacion que convenga a los intereses del solicitante. En
cuanto al Articulo 13, se propuso la supresion de los términos “fijado por la Oficina” del titulo
y del texto de ese Articulo y la incorporacion al comienzo del texto de las palabras “Una Parte
Contratante prevera que”. En cuanto a los Articulos 14 y 15, la Delegacion propuso que se
suprimiera el Articulo 14 y que se declarara opcional el Articulo 15.1)v). Asimismo, la
Delegacion sefialé que, respecto de la enmienda propuesta al texto del Articulo 3, las Partes
Contratantes toman “medidas” respecto de la seguridad nacional, en lugar de “acciones” y dio
ejemplos de dichas “medidas”.
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* 184. Las Delegaciones de Sudéafrica y Alemania manifestaron la opiniéon de que el término
“rapidamente”, que se habia mantenido en el Articulo 4.3) propuesto en el documento
SCP/1/8, ocasionaria dificultades a las Oficinas que quizas no pudieran enviar las
notificaciones rapidamente, debido a su gran carga de trabajo. La Delegacion de los Estados
Unidos de América, en apoyo a estas delegaciones, propuso que la palabra “rapidamente” se
cambiase, por ejemplo, por “en cuanto fuera posible”.

* 185. La Delegacion del Reino Unido, apoyada por la Delegacion de China, manifest6 su
reserva respecto del texto propuesto para los Articulos 14 y 15, en lo concerniente a su alcance
relativo, y sugirié que se trasladaran al Articulo 15 las disposiciones relativas a la restauracion
en virtud del Articulo 14, de tal manera que el Articulo 14 se refiriese Unicamente a la
continuacion de la tramitacién, sin la exigencia de los derechos de terceros, y el Articulo 15 se
refiriese a la restauracion de los derechos. Como se habia ampliado la definicién de
incumplimientos en el Articulo 15, también podrian ampliarse los plazos. La Delegacién
preferia una exencién especifica para el tiempo contado a partir de la caducidad de la patente
y, Si bien ello era compatible con el Convenio sobre la Patente Europea, sugirié que el plazo
previsto en la Regla 15.1) no se contabilizara a partir de la fecha de supresion de la causa,
puesto que la determinacion de una “causa” y de la “fecha de supresién de la causa” podria
resultar dificil para una Parte Contratante que fuese mas indulgente con respecto al requisito
del Articulo 15.1)v), segun el cual, la Oficina debe determinar si se puso la debida atencién y
si el incumplimiento fue no intencional. En la lista de las excepciones de la Regla 15,
recomendo aclarar que la negacion a reinstaurar los derechos relativos a la tramitacion
expeditiva podria dar lugar Unicamente a la reversion a una situacion de tramitacion no
expeditiva.

186. La Delegacion de Suecia sefal6 que el término “plazo” no parecia apropiado en el
contexto del Articulo 13.2). Respecto del Articulo 14.1), preferia mantener el texto “fijado

por la Oficina”. Asimismo, manifesto su preocupacién respecto del Articulo 13.5), puesto que
su Oficina no permitia la ampliacion del plazo para el pago de las tasas. Respecto del primer
punto, la Oficina Internacional convino en que existia un problema en el proyecto de Tratado
y sugirié que quiza fuera preferible el término “excepciones”.

187. La Delegacion de Egipto pregunto si, en virtud de los Articulos 11.9) y 12, existirian
restricciones sobre los medios permitidos para la notificacién. Sefialé que, como la
responsabilidad de presentar pruebas de la notificacion recaia en la Oficina, y las limitaciones
a los medios de notificacién permitidos estarian fuera del alcance de la competencia de la
legislacion nacional en virtud del presente Tratado, la Parte Contratante deberia ser libre de
disponer los medios de notificacion.

188. El Representante de la OEP manifestd su agradecimiento por la intervencion de la
Delegacion del Japdn relativa al Articulo 4. El Representante apoyé los Articulos 13 al 16
propuestos en el documento SCP/1/8, en general, incluidas las nuevas redacciones propuestas
de los Articulos 14 y 15, sujetas a la supresion del texto en corchetes del Articulo 14. Declard
que deberian ser minimas las excepciones en virtud de los Articulos 14 y 15 y que no habia
necesidad de disposiciones relativas a los derechos de terceros.

* 189. El Representante de la OAPI preferia que, como se habia propuesto en virtud del
Articulo 10.4), el Articulo 11.4) deberia incluir la frase “a eleccién de la Parte Contratante”.
En cuanto al Articulo 14, el Representante declaré que este Articulo no preveia la situacion,
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en Oficinas que no llevan a cabo examenes sustantivos cuando se reivindica la prioridad, en
gue no se respetaban los plazos de la prioridad y el solicitante tenia, o habia facilitado, razones
gue le habian impedido respetar los plazos de la prioridad en virtud del Convenio de Paris. El
Representante declard que la OAPI estaba examinando la propuesta, pero sugirié que un
nuevo punto iii) en virtud del Articulo 14.1) podria resolver sus problemas. Asimismo,

sugirié que se combinaran los Articulos 14 y 15, y que no entraran en grandes detalles.

*190. El Representante del PTIC, sugirié que se incluyera en el Articulo 1 la siguiente
definicion respecto de las declaraciones de las Delegaciones de los Estados Unidos de
Ameérica y del Canada relativas al Articulo 12: “se entendera por ‘error’ un error u omision
formal, administrativo o evidente en los archivos de la Oficina”.

*191. El Representante de la FICPI manifesté su agradecimiento por los Articulos 14 y 15,
propuestos en el documento SCP/1/8.

192. El Presidente agradeci6é sus comentarios al Comité e indicé que podrian remitirse otros
comentarios y aclaraciones mediante el Forum Electronico.

Punto 5 del Orden del dia: Trabajo futuro

193. El Presidente invité a la Oficina Internacional a efectuar comentarios relativos al trabajo
futuro del SCP.

194. En lo relativo al proyecto de Informe de la presente reunion, la Oficina Internacional
recordo la decisién del Comité Permanente por la que se distribuiria el proyecto de informe y
los comentarios remitidos utilizando el Férum Electronico del SCP. En particular, se

distribuiria el proyecto de Informe por medio del Forum Electronico el miércoles siguiente a

la reunion, y se concederia un periodo de dos semanas para la remisién de comentarios. Estos
comentarios se incorporarian inmediatamente a un Informe, que se pondria en el Férum
Electronico y se distribuiria en forma de documento de la manera habitual, para su adopcion

en la préxima sesién del SCP.

195. La Oficina Internacional sugirié que la segunda sesion del SCP tuviera un duracién de
dos semanas a fin de finalizar los debates relativos al contenido de las disposiciones del
proyecto de Tratado, y propuso las fechas provisionales del 12 al 23 de abril de 1999, sujetas a
un breve desfase o cambio de lugar para dar cabida durante esas fechas a otro acto de la
OMPI. EI Orden del dia de la segunda sesion podria limitarse al examen del proyecto de
Tratado y la cuestion de la reduccién de tasas para los solicitantes de paises en desarrollo.

196. En relacién con los documentos para la segunda sesion, la Oficina Internacional indicé
que en diciembre de 1998 se distribuiria por medio del Férum Electrénico un documento
provisional que contendria un proyecto revisado del Tratado, Reglamento y Notas. En enero
de 1999 se imprimirian y enviarian por correo los documentos formales para la segunda
sesion, incluidos el proyecto de Tratado y Reglamento, Notas y las disposiciones
administrativas finales propuestas.
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197. El Presidente sugirié que no hubiera palabras de apertura y que se limitara la pausa para
la comida a una hora y media, a fin de aumentar el tiempo para el debate en la préxima sesion
del SCP.

198. La Delegacion de los Estados Unidos de América preguntd si, con relacion al trabajo
futuro sobre los formularios tipo, deberian examinarse de forma paralela a los debates
relativos al formato normalizado internacional de solicitud, si deberia haber un resolucion del
SCP relativa a dichos formatos o si deberian examinarse en el marco del Comité Permanente
de Tecnologias de la Informacion (SCIT) o del PCT, y si la Oficina Internacional deberia
emprender un estudio sobre dichos asuntos. La Oficina Internacional sugirié que, ya que el
SCP habia decidido que se vinculara el modelo de petitorio en virtud del PLT con el petitorio
del PCT, la Oficina Internacional examinara la cuestion de los formularios tipo en el curso del
estudio relativo a las conexiones entre el PLT y el PCT, complementada por consultas
informales con los Estados miembros interesados y que efectuara una propuesta para que la
examinara el SCP en su segunda sesion.

199. En lo relativo al trabajo futuro que dara lugar a la Conferencia Diplomética para la
adopcién del Tratado sobre el Derecho de Patentes, la Oficina Internacional sugirié que se
celebrara una reunion preparatoria conjuntamente con la segunda o tercera sesion del SCP y
gue se consideraran los dias del 15 de mayo al 2 de junio del afio 2000 fechas provisionales
para una Conferencia Diplomatica en Ginebra. Podrian concretarse definitivamente el lugar y
las fechas en la segunda sesion del SCP, dependiendo de los avances que se efectiien en esa
sesion, y de si se reciben invitaciones de Estados miembros en el intervalo para acoger la
Conferencia Diplomética. Como los documentos que han de presentarse en la Conferencia
Diplomatica deberian imprimirse y enviarse por correo seis meses antes de la Conferencia, es
decir, en noviembre de 1999, la Oficina Internacional sugirié que se finalizaran el proyecto de
Tratado y Reglamento, Notas y los Formularios Tipo en la tercera sesion del SCP, que podria
llevarse a cabo de manera provisional en octubre de 1999.

200. La Oficina Internacional sugiri6 asimismo que el SCP le concediera libertad de accion
para celebrar consultas informales con los Estados miembros como preparacion para la
Conferencia Diplomatica y que mantuviera informado al SCP de dichas consultas.

201. La Delegacién del Japon record6 que en el pasado habia apoyado la convocatoria de una
Conferencia Diploméatica lo méas pronto posible y acogié con agrado las fechas propuestas por
la Oficina Internacional. En respuesta a la preocupacion manifestada por la Delegacion en el
sentido de que el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) tenia
la intencion asimismo de convocar una Conferencia Diplomatica en fecha préxima, lo que
dificultaria su celebracién en el plazo propuesto, la Oficina Internacional indicé que la
Asamblea General de la OMPI debatiria la cuestion de la Conferencia Diplomatica en el
contexto del SCCR, pero opinaba que no supondria un obstaculo a las fechas propuestas.

202. La Delegacién de los Estados Unidos de América manifesté su apoyo a las fechas de la
Conferencia Diplomatica sugeridas por la Oficina Internacional.

203. La Delegacién del Sudan recordo la peticion de la Delegaciéon de Jordania en la Ultima
reunion y solicito en representacion de su pais y de Egipto, Argelia, Siria, Oman y la Arabia
Saudita que en la préxima reunion y en reuniones posteriores, la Oficina Internacional
proporcionara interpretaciones al arabe y desde esa lengua, y traducciones de documentos de
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trabajo al arabe con tiempo suficiente para que esas delegaciones estudiaran los documentos
antes de las reuniones. La Oficina Internacional declar6 que la Asamblea General de la OMPI
habia debatido el asunto durante la reunion de las Asambleas de los Estados miembros de la
OMPI celebrada en septiembre de 1998. Se concedio cierta flexibilidad a la Oficina
Internacional para que utilizara recursos adicionales con miras a la interpretacion y traduccion,
y estaba llevando a cabo un estudio para determinar la manera de aplicar esa flexibilidad en el
contexto de los cuatro Comités Permanentes.

204. El Comité Permanente acepto las sugerencias de la Oficina Internacional y del
Presidente en lo relativo al trabajo futuro.

205. En particular, el Comité Permanente decidié establecer de manera provisional las fechas
de la segunda sesion del SCP, del 12 al 23 de abril de 1999, y la Oficina Internacional acordd
que los documentos estuvieran listos antes de enero de 1999, incluidas las disposiciones
administrativas finales. El Orden del dia de esa reunion se limitaria al proyecto del PLT y la
cuestion de la reduccién de tasas para los solicitantes de paises en desarrollo. Se decidi6 de
manera provisional fijar las fechas del 15 de mayo al 2 de junio del afio 2000 para llevar a
cabo una Conferencia Diplomética para la adopcién del PLT, que se establecerian de manera
definitiva en la segunda sesion. Se solicitd a la Oficina Internacional que programara una
reunién preparatoria conjuntamente con la segunda o tercera sesion del SCP y se le autorizé a
llevar a cabo consultas informales con los Estados miembros como preparacion para la
Conferencia Diplomatica, y a mantener informado al SCP de dichas consultas.

Punto 6 del Orden del dia: Breve resumen por el Presidente

206. El Presidente presentd un proyecto de Resumen (documento SCP/1/10 Prov.), propuso
verbalmente algunas adiciones al proyecto de Resumen en lo que respecta al procedimiento de
distribucion del proyecto de informe y al trabajo futuro, y recibié comentarios de los
participantes relativos al proyecto de Articulo 10.1) y a los estudios que ha de emprender la
Oficina Internacional en el contexto del proyecto de Tratado.

Punto 7 del Orden del dia: Clausura de la sesion

207. El Presidente clausuré la primera sesion del SCP.

[Sigue el Anexo ]



